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Ante todo debo agradecer a los organizadores de este seminario el haber
previsto que un miembro del COAPI intervenga como ponente en relacion con las
disposiciones de la nueva Ley que afectan directamente a la actuacion de los Agentes
de la Propiedad Industrial.

El poco tiempo del que dispongo no me permitira, sin embargo, ocuparme de
todas ellas, sino solo de las novedades que considero mas importantes.

Asi que, sin mas predmbulos pasaré a comentar el titulo Ill, relativo a la solicitud y
procedimiento de registro, que es sin duda el que contiene las modificaciones mas
transcendentales con respecto a la Ley todavia en vigor.

Se trata de modificaciones que ponen fin a caracteristicas que eran ya
tradicionales en la legislacién espafiola sobre marcas.

Dos de estas modificaciones ofrecen una importancia primordial. Se trata de la
introduccion de la solicitud multiclase y de la supresion del examen de oficio en
relacion con los derechos anteriores.

Otras modificaciones de menor trascendencia, pero que también rompen con la
tradicion, son la posibilidad de obtener la suspension del procedimiento de tramitacion
en determinadas circunstancias, la “restitutio in integrum” y la supresion de la tasa de
concesion o registro.

Nos ocuparemos a continuacion de cada una de estas modificaciones.

1. El sistema multiclase ha ido progresivamente adoptandose en los principales
paises y actualmente rige en todos los de la Unibn Europea y para la Marca
Comunitaria, habiéndose finalmente impuesto la necesidad de introducirlo en nuestra
legislacion para adecuarla al Tratado sobre Derecho de Marcas. En realidad la
solicitud nacional multiclase ya se habia implantado en nuestro pais, hace poco
tiempo, para aquellas solicitudes que son fruto de la conversion de una marca
comunitaria en solicitudes nacionales.

El nuevo sistema permite un tratamiento global por el mismo Examinador de la
solicitud de registro de una misma marca en diversas clases, lo cual presentara
indudables ventajas frente al sistema actual que fracciona el tratamiento, ya que da
lugar a que distintos Examinadores decidan en momentos distintos sobre la concesion
del registro de la marca en cuestion en las diversas clases, con el consiguiente riesgo
de incurrir en contradicciones.

El inconveniente que podria suponer el hecho de que la tramitacion en
determinadas clases, libres de obstaculos, se retrasase como consecuencia de las
demoras impuestas por los obstaculos surgidos en relacion con otras clases, se evita
mediante la posibilidad prevista en el Art. 24- de dividir la solicitud o registro de tal
forma que el suspenso, la oposicién o el recurso queden circunscritos a una de las
solicitudes o registros divisionales, pudiendo el otro ser concedido sin demora o, en el
caso de un recurso, verse liberado de tal obstaculo.



La solicitud multiclase permitird resolver un problema que actualmente se
plantea con relativa frecuencia. Se trata del caso en que una solicitud incluye, en
opinién del examinador, productos o servicios comprendidos en mas de una clase, lo
que obliga ahora a limitar la solicitud a los productos o servicios de una de las clases y
formular una o varias nuevas solicitudes para las demas, con la pérdida de la prioridad
de la primera solicitud.

Interpretamos que el sistema multiclase permitird en estos casos, cuando la
solicitud no incluya alguna de las clases a que correspondan los productos o servicios
afectados, efectuar la correspondiente escision de la lista introduciendo una o mas
clases adicionales, naturalmente, pagando las tasas correspondientes.

2. La otra gran novedad es la supresion del examen de oficio en relaciéon con
la existencia de derechos anteriores.

El mantenimiento de este examen ha sido siempre defendido por nuestro
Colegio, ya que supone, conjuntamente con el llamamiento a oposiciones, una mayor
seguridad juridica para los titulares de marcas concedidas y una mayor proteccion de
los derechos registrales, sobre todo de los pertenecientes a pequefias empresas con
medios limitados para asegurarse una adecuada vigilancia que les permita oponerse a
nuevas solicitudes.

El sistema ha funcionado durante décadas a plena satisfaccion de los usuarios.
Sin embargo, presenta aspectos criticables, sobre todo desde el momento en que se
fij6 como uno de los principales objetivos de la reforma el acortar drasticamente la
duracion del procedimiento de concesion. Se adujo entonces gque el examen de fondo
en relacion con las prohibiciones relativas alargaba considerablemente el
procedimiento y suponia en muchos casos la tutela de unos derechos en cuya defensa
el propio titular habia perdido interés por diversas razones, entre las que con
frecuencia se encontraba la falta de uso de la marca.

Finalmente, se ha llegado a una solucién, en mi opinién, equilibrada, ya que si
bien se suprime el examen de oficio con respecto a los derechos anteriores, subsiste
la busca de anterioridades y se dispone en el parrafo 4 del articulo 18 que se
comunicara la publicacion de la nueva solicitud a los titulares de aquellos derechos
anteriores que en principio pudieran servir de base para una oposicion. En el proyecto
de Reglamento de ejecucion se indica que la comunicacion “se dirigira a los titulares o
a sus representantes”.

De esta forma, la Administracién sigue velando por los derechos de los
titulares, si bien deja a su iniciativa el defender dichos derechos formulando la
oportuna oposicion.

Sin embargo, no cabe duda de que se debilita la seguridad juridica de los
titulares de los derechos registrales concedidos, ya que alguna de las anterioridades
gue no llego a cristalizar como obstaculo por la via de la oposicion, podra luego servir
de base a la amenaza de una accion de nulidad cuando la marca esté ya siendo
plenamente utilizada y, por tanto, cuando su retirada del mercado puede suponer un
gran perjuicio para su propietario. Esto podra ocurrir si el titular de la marca anterior,
gue en un principio no juzgd oportuno oponerse, recobra luego interés en la defensa
de su marca, lo cual puede suceder por muy diversas razones, siendo una de ellas el
éxito de la marca posterior y la posibilidad de negociar la venta de la suya a un buen
precio.



Para evitar esto o reducir el riesgo de que suceda sera necesario no lanzarse al
uso de la marca, sobre todo si se prevé una elevada inversion, sin antes realizar una
minuciosa busqueda de anterioridades y negociar, con los propietarios de las mas
relevantes, acuerdos que aseguren en la medida de lo posible el uso de la marca sin el
riesgo de sorpresas desagradables.

3. Como Agente de la Propiedad Industrial sujeto continuamente al riesgo del
incumplimiento de un plazo, por grandes que sean las medidas que se adopten para
evitarlo, tengo que recibir con aplauso y alivio la introduccion, en el articulo 25, de la
figura denominada ‘testablecimiento de derechos” (o “restitutio in integrum”), en
virtud de la cual podra solicitar el restablecimiento de los derechos perdidos, como
consecuencia de la inobservancia de un plazo, cualquiera que, siendo parte en un
procedimiento ante la OEPM, justifigue no haber podido respetar el plazo, a pesar de
haber desplegado toda la diligencia requerida por las circunstancias, es decir, a pesar
de haber adoptado todas las medidas que razonablemente deberian haber evitado
dicho incumplimiento. La nueva Ley de Marcas prevé, en su D.A. Séptima, la
aplicacion del restablecimiento de derechos a las deméas modalidades registrales.

La solicitud, que lleva consigo el pago de una tasa, s6lo sera admisible en el
plazo de un afio a partir de la expiracion del plazo no observado y debera presentarse
dentro de un plazo a determinar reglamentariamente (dos meses segun el
anteproyecto de Reglamento), a partir del momento en que se ponga de manifiesto el
incumplimiento. En ese mismo plazo debera realizarse el tramite incumplido.
Interpretamos que, cualquiera que sea su inicio, este segundo plazo nunca podra
extenderse mas alla del de un afio.

El restablecimiento de derechos no sera aplicable a los plazos previstos para
formular solicitudes con reivindicacion de prioridad, incluida la prioridad de exposicion,
asi como tampoco a los plazos para formular oposiciones o0 para interponer recursos
contra actos declarativos de derechos.

Segun el apartado 6 del articulo 25, los derechos restablecidos no podran
oponerse a quienes durante el periodo transcurrido entre la pérdida de los mismos y la
publicacion de la mencion de su restablecimiento hubieren utilizado en el mercado, de
buena fe, un signo idéntico o similar. Aunque no se indica claramente, parece que el
titular cuyos derechos sobre una marca han sido restablecidos no podra ejercer accion
alguna en relacién con el uso que un tercero haya hecho de la marca idéntica o
similar durante el citado periodo, pero podra ejercer esos derechos en relacion con el
uso que dicho tercero haga con posterioridad a su restablecimiento o haya hecho con
anterioridad a la pérdida de los mismos.

La Ley indica que el tercero que haya efectuado dicho uso podra interponer
recurso contra la resolucion que restablezca los derechos, pero no acierto a
comprender por qué para prevalerse de los derechos que le confiere dicho apartado 6
tenga que formularse un recurso; lo oportuno sera invocar esos derechos ante
cualquier accion del titular relacionada con el uso de la marca en cuestion durante el
periodo comprendido entre la pérdida y el restablecimiento de los derechos.

Ademas, segun el apartado 7 del articulo 25, no procedera el restablecimiento
del derecho sobre una solicitud si en el periodo comprendido entre su pérdida y la
peticion de su restablecimiento se hubiese solicitado o registrado de buena fe un signo
idéntico o similar.

El solicitante de este Ultimo podra interponer recurso contra la decision que
restablezca los derechos. Interpretamos que el recurso prosperara, es decir, que se
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revocara el restablecimiento del derecho, si la nueva marca es idéntica o similar, en el
sentido de lo establecido en el apartado 1 del art. 6, sobre marcas anteriores
constitutivas de prohibicion relativa, salvo que se pruebe que el solicitante obré de
mala fe.

No esta claro si la OEPM actuara de oficio o solo denegara el restablecimiento
de derechos en el supuesto de que el solicitante de la nueva marca formule recurso.
Esta ultima interpretacion parece mas coherente con el sistema de concesion sin
examen de fondo sobre derechos anteriores.

Nada se dice respecto al contenido de la publicacién del restablecimiento de
los derechos. A nuestro juicio, debera contener el signo y los productos o servicios,
ademas de la fecha en que vencié el plazo no respetado y la de la solicitud del
restablecimiento, con el fin de que pueda determinarse sin dificultad si procede
recurrir.

4. Es también digna de elogio la introduccion en el art. 26 de la figura de la
suspension del procedimiento, que procedera cuando la oposicion se base en una
solicitud o en un derecho sujeto a una accion de nulidad, caducidad o reivindicatoria,
cuando se haya presentado una solicitud de division o, finalmente, a peticion conjunta
de todos los interesados, por un tiempo que no excedera de 6 meses.

Respecto a los casos de oposicién basada en solicitud en tramite y de solicitud
de divisién, la Ley no especifica, como en los otros dos, que la suspensién deba
pedirla el interesado, lo que hace pensar que sera decretada de oficio.

La suspension a peticion de los interesados por periodo no superior a seis
meses sera muy Util para poder negociar acuerdos entre el solicitante y los oponentes
e interpretamos que podra solicitarse en cualquier momento, es decir también durante
la tramitacién de un recurso de alzada, ya que la Ley no establece ninguna limitacion
respecto al momento de solicitar esta suspension.

La suspension, cuando la oposicion se base en un derecho sujeto a una accién
de nulidad o caducidad, s6lo podra decretarse si la accion la ha entablado el
solicitante. A nuestro juicio, no deberia haberse establecido esta limitacién, ya que no
parece razonable que el registro de una marca se deniegue con base en derechos
anteriores sobre los que pende un procedimiento de anulacion o caducidad, con
independencia de quién lo haya entablado, pues ello obligara al solicitante a formular
recurso tras recurso para mantener abierta la posibilidad de que desaparezca el
obstaculo y se conceda su marca.

5. En este capitulo nos ocuparemos finalmente de la supresién de la tasa de
registro, que queda englobada en una tasa Unica, pagadera en el momento de
efectuar la solicitud. Esta simplicacion me parece loable, pero sin embargo me parece
injusto que no se haya previsto la devolucion parcial en los casos en que el registro
sea denegado, de la misma forma que se dispone en relacion con la tasa de
renovacion (75%) en el caso de que ésta se deniegue. ¢No seria posible corregir esta
incoherencia por via reglamentaria?




Otro capitulo que en la nueva Ley es objeto de modificaciones considerables es
el relativo a la marca como objeto de derecho de propiedad que recibe un tratamiento
mucho mas amplio y completo que en la Ley aun vigente o que en el Estatuto.

Se mantiene en la nueva Ley el principio de que la marca es un bien inmaterial
gue forma parte del activo de la empresa titular del registro, de manera totalmente
autonoma con respecto a ella, de tal suerte que, independientemente de la empresa,
la marca puede ser transferida, dada en garantia o ser objeto de otros tipos de
derechos reales. Sin embargo, se suaviza la contundencia con que en la Ley anterior
se establece esta independencia de la marca con respecto al fondo de comercio y se
adopta un sistema que podriamos llamar ecléctico, ya que se introducen limitaciones
(en el articulo 47.2.)) a ese principio basico en defensa de los intereses de los
consumidores, al permitir la denegacion de la inscripcion si de los documentos que
establecen la transmision se dedujera de forma manifiesta que, debido a la misma la
marca podria inducir al publico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geografica de los productos o de los servicios para los cuales esté
solicitada o registrada.

Es oportuno indicar aqui que, respecto a los nombres comerciales, la nueva
Ley ya no establece la necesidad de que sean transmitidos con la totalidad de la
empresa.

No cabe duda de que la cesion de la marca con independencia de la empresa
puede crear situaciones engafosas, ya que el prestigio de la marca y la aureola de
calidad vinculada a la misma tienen su origen en las virtudes de la propia empresa.
Por otra parte si la marca estd estrechamente vinculada a productos de una
determinada procedencia geografica, la cesion puede dar lugar a que se aplique a
productos de distinta procedencia.

Las disposiciones del articulo 47.2 tienen la finalidad de evitar, o al menos
paliar, estos posibles efectos engafiosos. Sin embargo, su eficacia sera limitada, ya
gue la Oficina s6lo podra rechazar la inscripcion si la posibilidad de tales efectos se
deduce de forma manifiesta de los documentos acreditativos de la transmisién, sobre
todo teniendo en cuenta que los documentos aportados pueden ser muy poco
informativos, ya que, como luego veremos, no es necesario aportar el propio contrato.

No hay que olvidar, sin embargo, que incluso si la inscripcion se admitiese,
siempre existiria la posibilidad de remediar los efectos engafiosos de la cesion
pidiendo que la marca sea declarada caducada, en virtud del articulo 55.1.f) si, como
consecuencia del uso realizado por el nuevo titular o con su consentimiento el puablico
fuese inducido a error. Naturalmente, sera tarea de los Agentes el examinar los
contratos e indicar a sus clientes hasta qué punto pueden estar incursos en alguna de
estas limitaciones.

Respecto a los documentos que podran aportarse para acreditar el cambio de
titularidad o la licencia, la nueva ley se limita a trasponer -en el articulo 49- lo
establecido en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (conocido como “TLT”"), ya en
aplicacién desde mayo de 1.999.

Ni que decir tiene que, por razones obvias de seguridad juridica, seguira siendo
aconsejable la cesién mediante escritura notarial, sin perjuicio de que para simplificar
los tramites de inscripcién se utilice el certificado de transferencia.



Otra novedad es que no se exige el acreditar el pago de tributos, lo cual no
supone en absoluto que no deban cumplirse las obligaciones fiscales derivadas de la
cesion, circunstancia que el Agente deberd indicar a su cliente.

Otra novedad, derivada del sistema multiclase, es la necesidad de dividir el
registro o la solicitud cuando se trate de una cesioén parcial.

Respecto a las licencias, se establece en el art. 48 de la nueva Ley, la
prohibicion de ceder la licencia o de conceder sublicencias, salvo pacto en contrario y
la presuncion de ser total (tanto respecto a todo el territorio nacional como respecto a
todos los productos o servicios), de duracion indefinida y no exclusiva, salvo pacto en
contrario, debiendo hacer reserva expresa el titular si fuese exclusiva y desease
utilizarla.

Las normas sobre la solicitud y sobre el procedimiento para la inscripcion son
semejantes a las actuales, y se indica expresamente que la Oficina sera competente
para calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse.

Me ocuparé a continuacion de otros aspectos novedosos de la nueva Ley que
afectan a la actuacion de los Agentes de Propiedad Industrial.

Las atribuciones conferidas a las Comunidades Autonomas en las funciones de
recepcion y examen de forma, parece que van a tener poca transcendencia practica,
pues hasta la fecha ninguna Comunidad Auténoma ha asumido estas competencias.
Llama la atencion que la OEPM se reserva la posibilidad de repetir el examen de
forma ya que, antes de la publicacién examinara si la solicitud padece algun defecto
no percibido en tramites anteriores y durante el examen de fondo podra sefialar algin
defecto de la solicitud (art- 20.1).

En el apartado 1 del art. 12, se establecen los requisitos minimos de la
solicitud, es decir, lo que “al menos” debe comprender la solicitud. Coincide con lo que,
segun el articulo 20 de la Ley actualmente en vigor, se exige como minimo para dar
lugar al nacimiento del derecho de prioridad. En concreto, se trata de:

“una instancia por la que se solicite el registro de marca; la identificacion del
solicitante; la reproduccion de la marca; y la lista de productos o servicios para los que
se solicita el registro”.

No se incluye aqui ni la descripcién, ni el pago de la tasa. El pago de la tasa es
necesario segun el apartado 2 y debera efectuarse en el plazo sefialado para
subsanar los defectos formales. En cuanto a la descripcion, la Ley no la menciona ni
como obligatoria, ni como potestativa. He podido observar que en el proyecto de
Reglamento, siguiendo la pauta de la Marca Comunitaria, se indica que su
presentacion sera potestativa.

La publicacion de la solicitud presenta dos novedades, a mi juicio acertadas,
que son la inclusién del nombre y direccién del Agente, si lo hubiere, y, en su caso, de
la declaracion excluyendo de la proteccion los elementos que carezcan de caracter
distintivo o indicativo de cualidades o caracteristicas del producto o servicio. El hacer
uso de esta ultima posibilidad sera util para evitar o reducir el riesgo de oposiciones
basadas en prohibiciones absolutas.



En relacion con los recursos de alzada se introduce la novedad de la
devolucion de tasas, que me parece justa y acertada, asi como la limitacion de esta
devolucion a los casos de estimacion total por apreciaciones juridicas indebidas
imputables a la Oficina.

En relacion con las notificaciones debo decir que los Agentes de la Propiedad
Industrial estamos muy satisfechos con el sistema previsto para los representantes
profesionales, ya que se mantiene la publicacion en el BOPI y se introduce la novedad
de comunicar previamente el texto integro del acto, a efectos informativos, mediante
depdsito en buzén, mediante correo electrénico o mediante cualquier otro medio
idéneo de que se disponga. El recoger en la Ley y extender a todas las notificaciones
una practica ya en uso para algunas de ellas supone un paso muy importante.

Respecto a las renovaciones, es, a mi juicio, muy positiva la supresion de la
declaracién de uso que con arreglo a la Ley actual debe presentarse con la solicitud de
renovacion.

Queda también definitivamente instaurado el pago de una tasa Unica, de
renovacion, que engloba la de solicitud y la de expedicién de Titulo, como ocurre con
el primer registro. Sin embargo, en el caso de la renovacion se prevé la devolucion del
75% si fuese denegada. Como hemos indicado anteriormente, esto es justo, pero se
pregunta uno por qué razon no se procede igual con la tasa Unica que se paga con la
solicitud del primer registro. ¢No cabria aun introducir la devolucion de una parte de la
misma, por via reglamentaria?

En la nueva Ley se restablece la posibilidad de formular oposiciones con base
en el Art. 8° del Convenio de la Unién de Paris, extendiéndose esta posibilidad a las
personas juridicas espafolas, si bien se establece la necesidad de probar el uso o
conocimiento notorio del nombre comercial en el conjunto del territorio nacional.

La posibilidad de sustituir la prueba de uso en Espafia, ya prevista en la Ley
actual, por la de notoriedad, nos parece acertada, pero existe el riesgo de que se
tienda a exigir que el uso sea también notorio. Esto es preciso evitarlo a toda costa,
pues hay que tener en cuenta que en realidad la simple exigencia del uso es
improcedente, ya que el Art. 8° del CUP no establece esta condicion. Este es ademas
el criterio de la Jurisprudencia sobre esta materia. Recordemos, por ejemplo, la STS,
Sala 123, de fecha 29.02.2000. En este caso el TS, ratificandose en la “doctrina
jurisprudencial anterior”, entre otros pronunciamientos, afirma categdéricamente que
para la aplicacion del Art. 8 del CUP no se requiere el uso del nombre comercial en
nuestro pais, sino que “basta la demostracién de su utilizacion antecedente en el pais
de origen” (caso CASADEI).

Es, a mi juicio, acertada la posibilidad prevista en el articulo 30 de _consultar el
expediente antes de su publicacion por todo aquél frente a quién el solicitante haya
pretendido hacer valer sus derechos.

En relacién con la obligacion de usar la marca, los Agentes tendremos ahora
que advertir a nuestros clientes de la necesidad de usar la marca para cada uno de los
productos y servicios cubiertos por el registro, ya que desaparece la posibilidad de
salvar un registro mediante la prueba de uso para alguno de los productos o servicios
cubiertos por el registro o para productos o servicios similares a los del registro,
aunque sean de distinta clase. En el futuro (que ya es hoy —este precepto ya esta en
vigor-), s6lo podra conservarse el registro, en caso de accion de caducidad, para los
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productos o servicios concretos para los que se use. Ahora bien, en compensacion, si
la marca es renombrada su proteccion se extendera a otras clases sin necesidad de
registro.

En este sentido es muy acertada la introduccién de las marcas y nombres
comerciales notorios y renombrados como prohibiciones relativas y como base de
oposicion, asi como la definicion de lo que se considera marca o nombre comercial
notorio y de lo que es una marca o nombre comercial renombrado.

También merecerian ser comentadas dos novedades importantes de la nueva
Ley de Marcas, a saber: la desaparicion de los rotulos de establecimiento y la
posibilidad de acudir al arbitraje, en particular cuando todavia se esta tramitando la
marca. Ahora bien, ya se han desarrollado en profundidad estas dos cuestiones en
ponencias anteriores, por lo que ya no es menester que insistamos en ellas.

Y esto es todo. Los veinte minutos no dan para mas, muchas gracias por su
atencion.



