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ENMIENDAS

121/000057 Marcas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 97 del
Reglamento de la Camara, se ordena la publicacion en el
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmien-
das presentadas al proyecto de Ley de Mar-
cas (121/000057).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de
1988 —P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luis Maria Cazorla Prieto.

Lia Agrupacién Parlamentaria del Partido Liberal, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 110.3 del vigente Re-
glamento de la Camara, presenta las siguientes enmien-
das al Proyecto de Ley de Marcas, publicado en el «Bole-
tin Oficial de las Cortes» el.6 de noviembre de 1987 (Se-
rie A, nimero 56.1).

Madrid, 14 de enero de 1988.—FEl Portavoz.

ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 12

De modificacion de su apartado 1.a).

Redaccién que se propone:

«a) las marcas genéricas, es decir, las que no poseen
la aptitud distintiva a que se refiere el articulo 1.»

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 2

PRIMER FIRMANTE: .
Agrupacién de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 16

De modificacion del parrafo segundo del numero 2.
Redaccion que se propone:

«Asimismo, las solicitudes podran ser depositadas en
los Gobiernos Civiles, Oficinas de Corrcos y Representa-
ciones Diplomaticas y Consulares espafolas, en los térmi-
nos y con los efectos establecidos en la Ley de Procedi-
micnto Administrativo.»
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JUSTIFICACION

Evitar indebidas derogaciones del régimmen general.

ENMIENDA NUM. 3

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 28, parrafo tercero

De modificacion.

Texto que se propone:

«3. En ¢l supuesto de que se presenten oposiciones o
exista algin reparo puesto de oficio por el Registro, se de-
cretara la suspension del expediente, publicandose en ¢l
“Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” y notifican-
dose personalmente al solicitante las menciones y repa-
ros, para que éste pueda, en el plazo de un mes contado
desde la notificacion, presentar sus alegaciones.»

JUSTIFICACION

Mayor garantia del interesado y mantenimiento de la
regla general del articulo 78 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

ENMIENDA NUM. 4
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 30, nimero primero

De adicion al mismo de la expresion:

«...y notificada personalmente al solicitante v a quice-
ncs hubicran formulado oposicion a la concesion.»
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JUSTIFICACION

Como enmienda al articulo 28.

ENMIENDA NUM. 5

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 62, apartado segundo

De supresion.
JUSTIFICACION

Se trata de una sancion desproporcionada y que perju-
dica, precisamentc a quicn ha obtenido a su favor una re-
solucion judicial. '

. ENMIENDA NUM. 6

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

De adicion de un articulo 62 bis

Texto que se propone:

«Cuando por sentencia firme se declare que ¢l titular
de una marca colectiva constituida por denominaciones
o signos geograficos se ha negado arbitrariamente a au-
torizar el ingreso en la Asociacion de una persona que ret-
na los requisitos establecidos en el reglamento de la mis-
ma, vendra obligado aquel titular a la publicacion a su
costa de la sentencia, v a indemnizar al perjudicado de
cuantos danos v perjuicios se le havan ocasionado v de la
ganancia dejada de pereibir.»
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JUSTIFICACION

Dar clectividad practica a la resolucion judicial.

ENMIENDA NUM. 7
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PL
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 67, namero tercero

De supresion.

JUSTIFICACION

Desproporcién de la sancion y perjuicio para el princi-
pio favorecido por una resolucion judicial firme.

Modesto Fraile Poujade, Portavoz de la Agrupacion de
Diputados del PDP, al amparo de lo dispucesto en los ar-
ticulos 110 y siguientes del Reglamento de la Camara,
presenta las siguientes enmiendas al articulado del pro-
yecto de Ley de Marcas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de encro
de 1988 —El Portavoz, Modesto Fraile Poujade.
ENMIENDA NUM. 8
PRIMER FIRMANTE;:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 56
De adicion.
Texto propuesto:

«3. En ¢l caso de que una marca cuyo registro hubie-
re sido declarado caducado, cualquicra que fuere la cau-
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sa, incluya en su disefio elementos que estén integrados
¢n otras cuyo regisiro estuviera en vigor, los efectos de la
caducidad no podran extenderse a tales elementos inclui-
dos en ¢l otro registro ni afectar a éste de ninguna otra
manera.»

JUSTIFICACION

El articulo 162 del Estatuto sobre Propiedad Industrial
vigente dispone que «cuando las marcas caducadas con-
tuvieren elementos que figuraran también en otras mar-
cas ¢n vigor del mismo concesionario, no podra conside-
rarse a dichos elementos como de dominio publico».

La sustitucion del Estatuto citado por una nueva ley y
la eliminacién en ¢l texto de ésta de un precepto de con-
tenido igual o similar al transcrito podria crear la duda
al futuro intérprete sobre si, producida la caducidad de
un registro de marca, ¢l propictario de dicho registro ha-
bria perdido los derechos de exclusividad inherentes a to-
dos y cada uno de los elementos incorporados al discio
de la marca afectada, aunque se incluyeran en otra obje-
to de un registro separado y en vigor.

Como es cevidente que esta consecuencia no puede cn
modo alguno ser querida y como en todo caso deben pre-
servarse los derechos sobre registros en vigor —que puc-
den coincidir con otros caducados en algunos elementos,
entre otras razones por aplicacion de lo dispuesto en ¢l ar-
ticulo 9 del propio proyecto—, ¢s innegable la convenien-
cia de introducir un precepto como ¢l que en la enmien-
da se propugna, cuyo texto ticne, por lo demas, la venta-
ja de ser mas claro que el del Estatuto antes transerito y
respeta, por otra parte, la circunstancia de que, en puri-
dad de doctrina, una marca no puede en ningun caso pa-
sar al dominio publico porque sc trata de conceptos an-
titéticos desde el momento ¢n que el aprovechamiento del
signo en que aquélla consista por la generalidad del pa-
blico supone la desnaturalizacion de la funcion primige-
nia de la marca, que e¢s la funcion diferenciadora o
distintiva,

ENMIENDA NUM. 9
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposicion Transitoria Cuarta

De supresion, condicionada a la aceptacion de la en-
micnda de modificacion al parralo 3 def articulo 52y de
adicion de un parrafo 4 a dicho articulo.
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Texto propuesto:

«La Disposicién Transitoria Cuarta quedaria suprimi-
da en el supuesto de aceptarse la enmienda al ar-
ticulo 52.»

JUSTIFICACION

No tendria sentido, en caso de aceptarse la enmienda
que propone el establecimiento de la posibilidad de reha-
bilitacién de los registros caducados por alguna de las
causas recogidas en el articulo 52 del proyecto, limitar,
de la forma que se hace en la Disposicién Transitoria
Cuarta del proyecto, el derecho a obtener la rehabilita-
ci6én por un periodo de tiempo determinado a contar de
la entrada en vigor de la Ley.

De aceptarse la enmienda propuesta al articulo 52, la
rehabilitacién seria un derecho automatico, del que dis-
pondria todo titular de un registro de marca caducado
por falta de renovacioén o de pago de una tasa quinquenal.

La supresion de la Disposicidn Transitoria Cuarta de-
rivaria entonces de la congruencia con el nuevo texto que
tendria el articulo 52.

Luis Mardones Scvilla, Diputado por Santa Cruz de Te-
nerife, pertencciente a las Agrupaciones de Independien-
tes de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, al amparo de lo establecido en el articulo 110 del
Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmien-
das al proyecto de Ley de Marcas, publicado en el
«B.0.C.G», Serie A, numero 56, de 6 de noviembre
de 1987.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de
1988.—Luis Mardones Sevilla.
ENMIENDA NUM. 10
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 1

Al Preambulo, tereer parralo, cuarta linca

De modificacion.
Donde dice: «...tener que convivir...», debera decir;
«... tener que coexistir...»,

JUSTIFICACION

Adecuacidn a la correcta propiedad gramatical.

ENMIENDA NUM. 11

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 2

Al Preambulo, quinto parrafo, quinta linea

De modificacion.

Donde dice: «... que en un futuro conviviran en nuestro
pais con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta
situacion, la Ley se alinea con los principios menciona-
dos», debera decir: «... que en un futuro seran de aplica-
cién en nuestro pais con el sistema de marcas nacionales.
Previendo esta situacion la Ley se adapta a los principios
mencionados».

JUSTIFICACION

Mejor redaccion gramatical.

ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto). ‘

ENMIENDA NUM. 3

Al Preambulo, sexto parrafo

De adicion.,
Sc propone anadir al final del parralo lo siguiente:
«..enesta materias,
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JUSTIFICACION

Adecuacion, con referencia explicita, a la materia espe-
cifica que viene a regular esta Ley, pues referirse genéri-
camente a la «competencia desleal», resulta ambiguo.

ENMIENDA NUM. 13

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 4

Al Preambulo, octavo parrafo

De supresion.

Se propone la supresion de la frase: «el tema del uso
de la marca se vincula con el de la renovacion».

Por lo que el texto quedaria redactado del siguiente te-
nor: «Por otra parte, en la solicitud de renovacion se
exigira...».

JUSTIFICACION

Innecesario, en correcta sintaxis gramatical, asi como
utilizar para el uso el concepto inadecuado de «teman.

ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 5

Al articulo 1.

De sustitucion.
Se propone sustituir la palabra «idénticos» por «si-
milares».

JUSTIFICACION

Adecuacién a la semantica gramatical correcta, tal
como significa el Diccionario de la Real Academia Es-
panola.

ENMIENDA NUM. 15

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 6

Al articulo 2.¢, ¢) )
Anadir, después de «combinaciones», la siguiente fra-
se: «asi como los acrdsticos».

JUSTIFICACION

Cada vez es mas frecuente, en la propaganda o identi-
ficacién comercial de marcas, el uso del acrostico, es de-
cir, el nuevo vocablo formado por las letras iniciales de
diversas palabras (V. g., SEAT, FIAT, BMW, ICONA, ADE-
NA, FORPPA).

ENMIENDA NUM. 16

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 7

Al articulo 3., punto 2

De sustitucion.

Donde dice: «... notoriamente conocida en Espana por
los sectores interesados...», debera decir: « notoriamente
conocida en la totalidad o parte del territorio espafol por
los sectores interesados...».
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JUSTIFICACION

Mejor adecuacion al ambito real de lo que se quicre
decir.

ENMIENDA NUM. 17

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 8

Al articulo 3., punto 4 (nuevo)

De adicion.
De un nuevo punto cuatro del siguiente tenor:

«4. En ¢l Registro de Marcas que se lleva en el Regis-
tro de la Propicdad Industrial se-inscribiran, en la forma
en que se disponga reglamentariamente, tanto las solici-
tudes de marca como las marcas ya concedidas.»

JUSTIFICACION

Para las mejores garantias complementarias v legales
en el reconocimiento que ampare oficialmente la adqui-
sicion del derecho sobre la marca, es conveniente esta ins-
cripcion que proponemos en el Registro de la Propiedad
Industrial.

ENMIENDA NUM. 18

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 9

Al articulo 5
De adicion.
Anadir al linal del articulo la siguiente frase:

«.. v se mantenga en vigor la marca, segun lo previsto
en el articulo 6:»
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JUSTIFICACION

Para fundamentar el reconocimiento administrativo de
la duracion de la marca no solamente en los requisitos
del articulo 7, sino también en los del articulo 6, pues pa-
rece deducirse de la lectura de este tltimo, por implicito,
que si no se abonan las tasas, no se podra mantener en
vigor la marca y, por tanto, debera entenderse que decae
su duracion protegida administrativamente.

ENMIENDA NUM. 19
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 10

Al articulo 6., punto 3
De moditicacion.

Se propone el 10 v 20 por ciento, en lugar del 25 y el
50 por ciento.

JUSTIFICACION

Parecen excesivos estos recargos, que salen de la nor-
ma habitual de recargos en las usuales vias de apremio o
de cobro ejecutivo que viene practicando la Administra-
cion Pablica con los morosos.

ENMIENDA NUM. 20
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 11
Al articulo 13, punto 2, lincas 3 v 4

De sustitucion.
Sustituir la palabra «idénticos» por «iguales».
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JUSTIFICACION

Semantica gramatical.

ENMIENDA NUM. 21
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 12

Al articulo 16

Dec supresion.

JUSTIFICACION

Resulta improcedente elevar a rango de Ley un articu-
lo de contenido tan reglamentarista como éste, minucio-
so, detallista. La vigente Ley de Procedimiento Adminis-
trativo cs la que ampara estos tramites y requisitos; por
tanto, el contenido del articulo 16 debe ir al futuro Re-
glamento que desarrolle esta Ley.

ENMIENDA NUM. 22
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 13
Al articulo 17, punto |
De supresion del punto 1 en todos sus apartados a), b),
¢)vd).

JUSTIFICACION

Por las mismas razones que la anterior enmienda al ar-
ticulo 16, pues se trata de puros tramites administra-
tivos.
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ENMIENDA NUM. 23
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
. po Mixto).

ENMIENDA NUM. 14

Al articulo 18, puntos 1 y 2, apartados ¢) y d)

De supresion.

JUSTIFICACION

La redaccién técnica del proyecto de Ley es tan defi-
ciente, que se csta reiterando lo dicho en el articu-
lo 17.1, a), con el articulo 18.1. Lo que proponemos su-
primir debe ir al Reglamento futuro. '

ENMIENDA NUM. 24
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 15

Al articulo 19

De supresion.

JUSTIFICACION

Debe ir al Reglamento, no es propio de la Ley ¢n buena
técnica legislativa. »
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ENMIBENDA NUM. 25

PRIMER FIRMANZE:
Don Luis Mardoneés Sevilla (Gru-
po Mixto). v

ENMIENDA NUM. 16
Al articulo 25

De supresion.

JUSTIFICACION

Pasara su contenido al Reglamento que desarrolle esta
Ley. Su contenido es puro procedimiento administrativo
interno del Registro de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 26

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 17
Al articulo 26

De supresion.

JUSTIFICACION

Por la misma quc la enmicenda anterior al articulo 25.

ENMIENDA NUM. 27
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 18

Al articulo 27, punto 2

De supresion.

Se propone suprimir la frase final: «... y estara someti-
da al pago de la tasa correspondicente».

JUSTIFICACION

Exigir una tasa a quien por considerarse perjudicado
se oponga al registro parece excesivo. Sirva de ejemplo la
supresion de las tasas judiciales en la Administracion de
Justicia.

ENMIENDA NUM. 28

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 19

Al articulo 28

De supresion.

JUSTIFICACION

Pasar su contenido al futuro Reglamento, por razones
reiteradas en anteriores enmiendas.

ENMIENDA NUM. 29

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 20

Al articulo 29

De supresion.

JUSTIFICACION

ldénticas razones a la anterior. Debe ir al Reglamento.
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ENMIENDA NUM. 30

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 21

Al articulo 30, punto 3

De¢ modificacion.
Se propone el 10 y el 20 por ciento en lugar del 25 y el
50 por ciento.

JUSTIFICACION

Parcce cxcesivo el recargo, que se aparta manifiesta-
mente, por incremento, de los recargos en vias de apre-
mio por morosidad o retrasos en otras exigencias admi-
nistrativas, de la Hacienda publica, municipal, etcétera.

ENMIENDA NUM. 31

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 22

Al articulo 32, punto 1

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion: .

«1. El titular de la marca registrada podra oponerse,
" en los términos establecidos en el articulo 36 de la pre-
sente Ley, a que terceros utilicen en el trafico economico
sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o se-
mejante para distinguir productos o servicios idénticos o
similares, cuando la semejanza entre los signos v la simi-
litud entre los productos v servicios pueda inducir a
Crrores.»

JUSTIFICACION

En ¢l ambito legal no es una persona fisica o juridica
como titular quien puede prohibir, sino que su derecho v

capacidad sera oponerse. La facultad o competencia de
prohibir es potestad reservada a la Administracion, quien
dispone que los instrumentos pertinentes para ello.

Con nuestra referencia al articulo 36 (por presunta le-
sion de derechos) se garantiza el ejercicio de los derechos
a efectos civiles y penales del legitimo titular de la marca
registrada, que asi tendra sustento legal para oponerse
(no para prohibir) iniciando las correspondientes accio-
nes civiles o penales.

En cuanto al cambio de la palabra final del parrafo, es
preferible por razones obvias, consignar la palabra
«error» a la de «confusién», concepto éste mas difuso y
subjetivo.

ENMIENDA NUM. 32

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 23

Al articulo 32, punto 2

De modificacién.
Donde dice: «... los apartados anteriores...», debe decir
«... el apartado anterior...».

JUSTIFICACION

Debe tratarse de un error en el texto definitivo del pro-
yecto, dado que solo hay un apartado anterior. Por otra
parte advertimos que la expresion «podra prohibirse» de
este punto 2, deberia estar explicitada de la referencia a
la autoridad administrativa que ejercera tal facultad,
pues con el texto presente no se sabe «quién podra», que
queda indefinido.

ENMIENDA NUM. 33
PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto). '
ENMIENDBA NUM. 24

Al articulo 33, punto !

De adicion.
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Anadir, en la primera linea, después de «... conferido
por...», la expresion «.. el registro legal de» la marca.

JUSTIFICACION

La marca por si no confiere ni puede conferir legalmen-
te un derecho; lo sera por su efecto administrativo lega-
lizador refrendado en el Registro.

ENMIENDA NUM. 34

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 25

Al articulo 44, punto 2, y al articulo 45, puntos 3 y 4

De supresion de estos puntos y recogerlos en un articu-
lo 43 bis (nucvo) del siguiente tenor:

«Articulo 43 bis (nuevo)
Requisitos de cesiones v licencias v sus efectos.

1. En una misma instancia se podra solicitar la cesion
o licencia de varias marcas sin limitacion de numero, abo-
nando por cada registro afectado la tasa correspondiente.

2. La cesion o licencia de la marca principal llevara
consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por si so-
las no podran scr objeto de cesion o licencia.

3. Para que la cesion o licencia de la marca surta efec-
to frente a terceros deberd presentarse por escrito ¢ ins-
cribirsc en cl Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Mejor adecuacion a la técnica legistativa. .

Sc advierte que el epigrafe del articulo 44 (efectos fren-
te a terceros) debe suprimirse, v oes aconscjable que el
apartado 1 delarticulo 44, pase como articulo singulari-
zado al Titulo I, como articulo 10 bis, pues se trata de
una disposicion obligatoria general mas propia de estar
recogida en el Titulo 1, v no en el Titulo 1V, Capitulo Ter-
cero, donde su ubicacion es®inapropiada en téenica ju-
ridica.

ENMIENDA NUM. 35

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 26

Al articulo 46

De supresién.

JUSTIFICACION

Debe ir al futuro Reglamento, pues se trata de pura nor-
mativa procedimental administrativa.

ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 27

Al articulo 54, primer parralfo, linea primera

De sustitucion.,

Después de «cancelado», sustituir la palabra «cuando»
por «en los casos siguientes en los que mediante sen-
tencia...»,

JUSTIFICACION

Evitar la cacofonia de «cuando», que se repite al inicio
de los apartados a), b), ¢) v d).
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ENMIENDA NUM. 37
PRIMER FIRMANTE:

Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 28

Al articulo 54, b)

De supresion.

JUSTIFICACION

Por ininteligible y «metafisico». Lo de «convertirse por
inactividad del titular», merece al menos un texto o ex-
plicacién no Kafkiana.

ENMIENDA NUM. 38

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 29

Al articulo 62, punto 2

De supresion.

JUSTIFICACION

Es absurdo, juridicamente (¢sentencia firme —titular
negado arbitrariamente— autorizar ingreso Asociacion?)
¢Sc¢ precisa nada menos que una «sentencia firme» para
comprobar esa «negacion arbitraria»?; hasta gramatical-
mente ¢s mas correcto decir: «denegado arbitrariamente
¢l ingreso en ta Asociacion».

ENMIENDA NUM. 39

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 30

Al articulo 75

De adicion.
Se propone anadir la palabra «individuales», por lo que
el texto quedaria redactado del siguiente tenor:

«Las marcas colectivas, individuales y de garantia.»
JUSTIFICACION

No se explica por qué no existe tal plazo —y derecho—
para el resto de las marcas, como las individuales. Posi-
blemente se trate de una omision involuntaria o error por
defecto en el texto redactado. Entendemos que el dere-
chos al plazo para nuevo registro, decaido por cancela-
cion, debe reconocerse también para las marcas indivi-
duales, y no solo a las colectivas y de garantia.

ENMIENDA NUM. 40

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Gru-
po Mixto).

ENMIENDA NUM. 31

A la Disposicion Final Tercera

De adicion.
De la frase «aprobara ¢l Reglamento», por lo que el tex-
to quedaria redactado del siguiente tenor:

«El Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria v
Energia, aprobara ¢l Reglamento v dictara las demas dis-
posiciones necesarias...» -

JUSTIFICACION

En varios articulos del texto del provecto se hace refe-
rencia a lo que «disponga reglamentariamente» (v. gr. ar-
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ticulo 44.1), dato que implica la aprobacion de un futuro
Reglamento, y que, por tanto, debe quedar recogido en
esta Disposicién final tercera, como exigencia de técnica
legislativa correcta.

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) les comunica la_

relacién de enmiendas que presenta al proyecto de Ley de
Marcas.

Enmiendas que presentan:

— Enmienda de modificacion al articulo 2, a).

— Enmienda de adicién al articulo 3.

— Enmienda de adicién al articulo 3.2.

— Enmienda de modificacion al articulo 4.2, b).

— Enmienda de adicién al articulo 12.

— Enmienda de adicion al articulo 12.

— Enmienda de modificacion al articulo 12.1.

— Enmienda de modificacion al articulo 12.2.

— Enmienda de modificacion al articulo 13.2.

— Enmienda de adicién de un nuevo articulo 15 bis.

— Enmienda de modificacién al articulo 16.2, parrafo
primero.

— Enmienda de modificacion al articulo 17.3, punto
ultimo.

— Enmienda de adicidn al articulo 18.1.

— Enmienda de modificacion al articulo 21.2, parrafo
primero.

— Enmienda al articulo 25.3, parrafo primero.

— Enmienda de modificacion al articulo 25.3, parrafo
tercero.

— Enmienda de modificacion al articulo 32.1.

— Enmienda de adicion al articulo 34.1, parrafo pri-
mero.

— Enmienda de adicion al articulo 35.1, parrafo pri-
mero.

— Enmienda de adicion al articulo 38,

— Enmienda de adicion al articulo 46.

— Enmienda de modificacion al articulo 48.2.

— Enmienda de adicion al articulo 68.

— Enmicnda de supresion al articulo 78.1, parrafo
segundo,

— Enmienda de modificacion al articulo 79.1.

— Enmienda de modificacion al articulo 85.1.

— Enmienda de adicion de un nuevo articulo 84 bis.

— Enmicnda de adicion de un articulo 88 bis.

— Enmicnda de modificacion al articulo 99, o).
" — Enmicnda de adicion de una nueva Disposicion
Adicional.

— Enmienda de modificacion a la Disposicion Transi-
toria Cuarta.

— Enmienda de supresion voadicion al Titulo 1X,

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de [ebrero de
1988 —E| Portavoz, Inaki Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 41

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 2.%, a)
De madificacion.
Se propone la siguiente redaccion al articulo 2., a):

«Los fonemas, las palabras y los términos de fantasia,
incluyendo los nombres, apellidos y seudénimos de per-
sonas o geograficos.»

JUSTIFICACION

La actual redaccion del proyecto es insuficiente y pre-
cisa completarse con otros signos o medios que también
pueden constituir marca.

ENMIENDA NUM. 42

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 3.2.

De adicion,

Se propone anadir «in fine» al articulo 3.2 un nucevo
parrafo con la siguiente redaccion:

«Dicho usuario clectuara, al mismo tiempo, la corres-
pondiente solicitud de registro de su marca.»

JUSTIFICACION

El reconocimiento del derecho de reclamacion por par-
te del usuario de una marca anterior notoriamente cono-
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cida debe ir acompanado de la obligacién a proceder a so-
licitar su registro.

ENMIENDA NUM. 43

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 3.

De adicién.
Se propone anadir al articulo 3 un nuevo apartado con
el nimero 4 y la siguiente redaccion:

«4, Para valorar la notoriedad de una marca se ten-
dra en cuenta principalmente su antigiiedad, su difusién,
su volumen de ventas y antigitedad y volumen de su
publicidad.»

JUSTIFICACION

Resulta necesario delimitar o, cuando menos, fijar cri-
terios que permitan considerar, o no, a una marca como
«notoria».

ENMIENDA NUM. 44
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 4.2.b)

De modificacion,
Se¢ propone la siguiente redaccion del articulo 4.2.b):

«La utilizacion de la marca en Espana sobre productos
o servicios originarios de Espana, a los tnicos fines de su
exportacién.»

JUSTIFICACION

La actual redaccion del Proyecto ademas de oscura y
no facil comprension es incompleta desde el momento que
solamente hace referencia a los productos y omite los
servicios.

ENMIENDA NUM. 45

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV),

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 12.1.

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion del articulo 12.1.:

«No podran registrarse como marcas los signos que no
puedan constituir marcas conforme al articulo 1, y en
especial:

a) Los signos genéricos.

b) Los signos o indicaciones que se hayan convertido
en habituales o usuales para designar los productos o los
servicios en el lenguaje comin o en las costumbres leales
y constantes del comercio.

¢) Los signos o indicaciones que sirven en ¢l comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el desti-
no, ¢l valor, la procedencia geografica, la época de pro-
duccion del producto o de la prestacion del servicio u
otras caracteristicas de los productos o del servicio.

d) Las formas que vengan impuestas por razones de
orden técnico o por la naturaleza de los propios pro-
ductos.

¢) El color por si solo.

f) Los apellidos muy usuales.»

JUSTIFICACION

No todos los supuestos contemplados en ¢l Provecto
como «prohibiciones absolutas» deben tener un mismo
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tratamiento dada su distinta naturaleza. Es necesario,
ademas, afnadir «los apellidos muy usuales» como una
prohibicion abscluta mas, y dar una nueva redaccion al
articulo en su inicio.

ENMIENDA NUM. 46
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas,

ENMIENDA

Al articulo 12.2.

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion del articulo 12.2:

«Podra ser registrada como marca la conjuncién de va-
rios signos de los mencionados en el apartado anterior, si
dicha conjuncion cumple con el articulo 1 de la presente
LCV.»

JUSTIFICACION

Los signos o medios que conforman el articulo 12.1 de
acuerdo con la enmienda anterior, si bien no podran re-
gistrarse como marcas por si solos, deben poder hacerlo
mediante su oportuna conjuncion, siempre gue cumplan
con ¢l principio general del articulo 1.

ENMIENDA NUM. 47
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco

(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 12,

De adicion.

Se propone anadir al articulo 12 un nuevo apartado con
el namero 3 y la siguiente redaccion:

«3. El apartado 1, letra ¢), no se aplicara si la marca
hubiere adquirido para los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro, un caracter distintivo de mar-
ca notoria como consecuencia del uso exclusivo que se ha
hecho de la misma por parte del solicitante.»

JUSTIFICACION

Con las debidas v necesarias matizaciones se recoge en
este nuevo apartado el actual apartado 2 del Proyecto.

ENMIENDA NUM, 48

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 12.

De adicion.
Se propone anadiv al articulo 12 un nucvo apartado
con ¢l numero 4 v la siguiente redaccion:

«4, Tampoco podran registrarse como marcas:

a) Las formas de los productos que afecten a su valor
intrinscco.

b) Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico
o a las buenas costumbres,

¢) Los que puedan inducir al publico a error particu-
larmente sobre la naturaleza, la calidad, las caracteristi-
cas o la procedencia geografica de los productos o ser-
vicios.

d) Los que reproduzcan o imiten la denominacion, el
escudo, la bandera, las condecoraciones v otros emblemas
de Espana, sus Comunidades Autonomas, sus municipios
v provincias, a menos que medice la debida autorizacion.
En todo caso, solamente podran constituir un clemento
accesorio del distintivo principal.

¢} Los que no havan sido autorizados por las autori-
dades competentes v deban ser denegados en virtud del
articulo 6 ter del Acta vigente en Espana del Convenio de
la Union de Paris para la proteccion de la propicdad in-
dustrial de 20 de marzo de 1833, En todo caso, solamente
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podran constituir un elemento accesorio del distintivo
principal.

f) Los que reproduzcan o imiten los signos y punzo-
nes oficiales de contraste y de garantia adoptados por Es-
pafa o por cualquier otro Estado, a menos que medie la
debida autorizacion.»

JUSTIFICACION

La misma que la de la enmienda al articulo 12.1, dado
cl distinto tratamiento que deben tener los supuestos con-
templados en este nuevo apartado 4, y por cuanto que a
éstos no les es de aplicacion lo previsto en el articulo 12.2
propuesto a través de otra enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 49

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 13.2

De modificacion.
Sc propone la siguiente redacciéon al articulo 13.2:

«Las prohibiciones del apartado anterior no surtiran
efecto cuando el solicitante presente, por escrito, autori-
zacion fehaciente del titular registral anterior, siempre
que no hava al mismo tiempo identidad de signo o me-
dio, e identidad de productos, servicios o actividad, v se
adopten, si fuera preciso, las medidas necesarias para evi-
tar ¢l riesgo de confusion.»

JUSTIFICACION

Es necesario establecer una mejor delimitacion v lograr
una mavor concrecion en el supuesto en que no sean de
aplicacion las prohibiciones del apartado 1.

ENMIENDA NUM. 50

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

De adicién de un nuevo articulo 15 bis.

Se propone anadir un nuevo articulo 15 bis que con-
formaria un capitulo Tercero del Titulo I con la siguicn-
te redaccion:

«CAPITULO TERCERO
Disposiciones comunes
Articulo 15 bis. Idiomas

A los efectos de este Titulo, se consideraran asimilados
al castellano los idiomas o lenguas oficiales de las Comu-
nidades Auténomas, asi como los idiomas extranjeros de
amplia difusién.»

JUSTIFICACION

Es conveniente plasmar de forma expresa csa asimila-
¢ién o equiparacion de lenguas en relacion a los articu-
los 12,13, 14 y 15 del proyecto.

ENMIENDA NUM. 51

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV),

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 16.2, parrafo primero

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion del parralo primero
del articulo 16.2:

«Jgualmente podra presentarse en las Direcciones Pro-
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vinciales del Ministerio de Industria y Energia. También
en este caso la unidad administrativa que haya recibido
la solicitud hara constar mediante diligencia, el dia, la
hora y el minuto de su presentacion y la remitira al Re-
gistro de la Propiedad Industrial.»

JUSTIFICACION

Coherencia con enmiendas posteriores sobre competen-
cias administrativas de las Comunidades Auténomas con
competencia de ejecucién en materia de propiedad in-
dustrial.

ENMIENDA NUM. 52

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 17.3, punto altimo

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion del ultimo punto del
articulo 17.3:

«En las Comunidades Auténomas donde existan dos
lenguas oficiales, dichos documentos podrdn presentarse
en cualquiera de esas lenguas.»

JUSTIFICACION

Lograr una mas perfecta coherencia de la redaccion con
¢l alcance del régimen de bilingiiismo oficial en las Co-
munidades Autonomas que lo ticnen establecido esta-
tutariamente.

ENMIENDA NUM. 53

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 18.1

De adicion.
Se propone anadir «in fine» al articulo 18.1 lo que
sigue:

«..., en cuyo caso se¢ estara a lo dispuesto en el titulo XV
de la Ley de Patentes.»

JUSTIFICACION

En los casos en que intervenga representante parece
oportuno remitirse a los articulos 153 y siguientes de la
Lev de Patentes que regula todo lo relacionado con los
agentes y mandatario, y mas concretamente en lo que
concierne a la legitimacion para actuar 2nte el Registro
de la Propiedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 54

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 21.2, parrafo primero

De modificacion.
S¢ propune la siguiente redaccion al articulo 21.2,
parrafo primero:

«No obstante, si antes de efectuarse Ta publicacion de
la solicitud en el “Boletin Oficial de la Propiedad Indus-
trial”, prevista en ol articulo 26, ¢l solicitante realizase
alguna rectificacion que implique la modificacion del di-

42—



CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1988 —SERIE A. NUM. 56-6

sefio de la marca, la prioridad comenzara a contar con
respecto a la modificacion desde la fecha en que se hu-
biese solicitado la modificacién.»

JUSTIFICACION

Solamente con respecto a la modificacion debe comen-
- .
zarse a contar la prioridad desde la fecha en que se hu-
biera solicitado dicha modificacién. En cuanto al resto,
no rectificado, debe estarse a lo dispuesto en el aparta-
do 1 del articulo.

ENMIENDA NUM. 55
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 25.3, parrafo primero
De modificacion.

Se: propone sustituir la referencia al articulo 12.1,
apartado e) por la siguiente:

«articulo 12.4, apartado b).»

JUSTIFICACION

En coherencia con las enmicndas al articulo 12.

ENMIENDA NUM. 56

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 25.3, parrafo tercero

De modificacién.
Se propone sustituir la referencia al articulo 12.1,
apartado e) por la siguiente:

«articulo 12.4, apartado b).»

JUSTIFICACION

En coherencia con las enmiendas al articulo 12.

ENMIENDA NUM. 57

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 32.1

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion al articulo 32.1:

«El titular de la marca registrada podra prohibir a los
terceros que utilicen en el trafico economico sin su con-
sentimiento, un signo idéntico o semejante para distin-
guir productos, servicios o actividades idénticas o simila-
res, cuando su utilizacion pueda inducir a confusion.»

JUSTIFICACION

La redaccién propuesta c¢s mas completa y precisa.

ENMIENDA NUM. 38

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.
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ENMIENDA

Al articulo 34.1, parrafo primero

De adicion.

Se propone anadir al parrafo primero del articulo 34.1
inmediatamente después de: «1. Siempre que se
haga...», y antes de: «... buena fe...», 1a palabra: «... de...».

Asimismo, se propone anadir «in fine» y tras la pala-
bra «mercado» del mismo parrafo: «... de forma no pro-
minente:».

JUSTIFICACION

Se trata, por una parte, de corregir lo que sin duda es
un error de indole gramatical y, en segundo lugar, de es-
tablecer una limitacién o concrecion absolutamente ne-
cesaria.

ENMIENDA NUM. 59

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 35.1, parrafo primero

De adicion.

Sc propone anadir al parrafo primero del articulo 33.1
inmediatamente después de: «...oponer a terceros...» v
antes de: «... a partir de la publicacion...», la {rasc siguien-
te: «..., salvo en lo referente al articulo 27,...»,

JUSTIFICACION

La salvedad que se introduce en el texto es para hacer
coherente la redaccion del articulo con lo dispuesto en el
articulo 27 sobre la oposicion,

ENMIENDA NUM. 60

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas,

ENMIENDA

Al articulo 38

De adicion.
Se propone anadir un segundo parrafo al articulo con
la siguiente redaccion: '

«Todos aquellos, que después de haber sido advertidos
fehacientemente por el titular de una marca en tramita-
cion, acerca de su existencia, convenientemente identifi-
cada, realizasen actos que pudieran suponer un despres-
tigio para la citada marca y de haberse efectuado reque-
rimiento para que cesen en su accion hubiera mediado
culpa o negligencia, estaran obligados a indemnizar por
los danos v perjuicios causados. La obligacion tendra efi-
cacia, siempre v cuando la marca llegue a ser concedida.»

JUSTIFICACION

Debe existir también accion de indemnizacion por da-
nos v perjuicios en ¢l supuesto que se prevé en el texto de
la enmicenda.

ENMIENDA NUM. 61
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV),
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 46

De adicion.
- 8¢ propone anadir «in fine»:

«..., st hubicra intervenido.»
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JUSTIFICACION

No es obligatoria la intervencion del Agente de la Pro-
piedad Industrial.

ENMIENDA NUM. 62
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 48.2
De modificacion.

Se propone la siguiente redaccion del articulo 48.2 a
partir de «... un caracter distintivo»:

«... de marca notoria como consecuencia del uso exclu-
sivo que se ha hecho de la misma por parte del titular.»

JUSTIFICACION

Por coherencia con la redaccion propuesta, a través de
una enmienda anterior, del articulo 12.3.

ENMIENDA NUM. 63
PRIMER FIRMANTE: i
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 68

De adicion.

Se propone afiadir «in fine» al articulo 68 la siguiente
redaccion:

«...y sin menoscabo de las competencias que tengan
atribuidas las Comunidades Auténomas sobre la ma-
teria.»

JUSTIFICACION

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distri-
bucién competencial en la materia.

ENMIENDA NUM. 64

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 78.1, parrafo segundo

De supresion.
Se propone suprimir integramente el parrafo segundo
del articulo 78.1.

JUSTIFICACION

Coherencia con enmienda posterior sobre competencias
administrativas de las Comunidades Auténomas que tie-
nen atribuida la funcion ejecutiva en materia de propie-
dad industrial.

ENMIENDA NUM. 63

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicnda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.
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ENMIENDA

Al articulo 79.1

De modificacidn.
Se propone sustituir en el articulo 79.1 «el signo» por:

«... la denominacion...»

JUSTIFICACION

Término mas correclo.

ENMIENDA NUM. 66

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 85.1
De modificacidn.
Sc propone la siguiente redaccion del articulo 85.1:

«Se entiende por rotulo de establecimiento la denomi-
nacion que colocada en la fachada del mismo sirve para
darlo a conocer al publico v para diferenciarlo de otros
similares.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redaccion del provecto.

ENMIENDA NUM. 67

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Marcas.,

ENMIENDA

Al articulo 84 bis

De adicion.
Sc propone la adicion de un nuevo articulo 84 bis con
la redaccion siguiente:

«Se considerara que el nombre comercial se utiliza
como marca cuando la utilizacion no sca de forma mera-
mente denominativa v con letras de tipo convencional.»

JUSTIFICACION

Se trata de evitar ¢l desvirtuamicento de la marca de un
tercero.

ENMIENDA NUM. 68

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
{PNV) al provecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 88 bis

De adicion.
Se propone la adicion de un nuevo articulo 88 bis'con
la siguiente redaccion:

«Se considerara que el rotulo de establecimiento se uti-
liza como marca cuando la utilizacion no sea en la facha-
da del establecimiento.»

JUSTIFICACION

Sc trata de evitar el desvirtuamiento de la marca de un
tereero.
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ENMIENDA NUM. 69

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al articulo 90, ¢)

De modificacion.
Se propone sustituir en la letra ¢) del articulo 90 la pa-
labra «... cantidad...» por:

«... calidad...»
JUSTIFICACION

La actual redaccion del proyecto es errénea pues nada
tiene que ver la cantidad de los productos a la hora de rea-
lizar indicaciones o aseveraciones que constituyen com-
petencia desleal.

ENMIENDA NUM. 70

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

A la Disposicion Adicional (nueva)

De adicién.

Se propone anadir una nueva Disposicion Adicional,
con la consiguicnte correccion ordinal, del siguiente te-
nor:

«Las Comunidades Autonomas que tenga atribuida, por
sus respectivos Estatutos, la competencia de ejecucion en
materia de propicdad industrial podran organizar sus Re-
gistros de la Propicdad Industrial, que contaran con los
correspondicentes Boletines Oficiales.

Dichos Registros podran desarrollar las actuaciones ad-

ministrativas que esta Ley y las demas sobre Propiedad
Industrial atribuyen al que denominan Registro de la Pro-
piedad Industrial, con sujecion a lo dispuesto en la legis-
lacién aplicable en la materia.

La actuacién de los Registros de la Propiedad Indus-
trial autonémicos que se creen, s¢ coordinaran en todo
caso con la del Registro de la Propiedad Industrial en or-
den a la correcta aplicacion de lo dispuesto en los Trata-
dos Internacionales.»

JUSTIFICACION

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distri-
bucién competencial en la materia, teniendo en cuenta
las exigencias del Derecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 71

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

A la Disposicion Transitoria Cuarta

De modificacion.
Se propone sustituir en la Disposicion Transitoria Cuar-
ta la referencia al articulo 51 por:

«...articulo 52...»

JUSTIFICACION

Es ¢l articulo 52, v no ¢l articulo 51, el que regula la
caducidad v a la que sc refiere en su contenido la Dispo-
sicion Transitoria Cuarta.

— 47 —



CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1988.—SERIE A. NUM. 56-6

ENMIENDA NUM. 72

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas.

ENMIENDA

Al Titulo IX

De supresion y adicion,

Se propone suprimir la totalidad del Titulo IX, pasan-
do sus tres articulos (89, 90 y 91) a integrar, tres Dispo-
siciones Transitorias nuevas, respectivamente, la sépti-
ma, octava y novena, sin modificacién alguna ¢n su con-
tenido, salvo la propuesta en enmienda anterior al ar-
ticulo 90, ¢).

JUSTIFICACION

La modificacion sistemataica propuesta es congruente
con ¢l diverso contenido del Titulo IX del provecto res-
pecto del resto del mismo. El cardcter transitorio que se
trata de conferir a estos preceptos se debe a gque, mate-
rialmente, deben formar parte de una futura ley sobre de-
fensa de la competencia.

La Agrupacion de Diputados de! PDP, al amparo de lo
dispucsto en los articulos 110 v siguientes del Reglamen-
to de la Camara, presenta las siguientes enmiendas al ar-
ticulado del Provecto de Ley de «Marcas».,

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de tebrero de
1988 —El Portavoz, Modesto Fraile Poujade.

ENMIENDA NUM. 73
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al Titulo de la propia Ley

De adicion.,

Se propone que ¢l Proyecto se denomine:

«Marcas, nombres comerciales v rotulos de estable-
cimientos».

JUSTIFICACION

En congruencia con ¢l contenido de la Ley que regula
temas tan importantes como nombres comerciales y ro-
tulos de establecimientos que no son identificables como
marcas.

ENMIENDA NUM. 74

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo. Mixto).

ENMIENDA
Al articulo 2, letra a)

Texto propuesto:

«a) Las palabras o combinaciones de palabras, inclui-
dos los nombres, los apellidos, los titulos nobiliarios, los
seudonimos v demas medios que identifiquen a las per-
sonas.»

JUSTIFICACION

Es necesario dejar claro que los apellidos, los scudoni-
mos v los titulos nobiliarios son registrables porque el tex-
to propuesto podria ser interpretado en el sentido de que
solo 1o son los nombres, v, por congruencia con lo dis-
puesto en el articulo 14, letra a), del propio provecto, in-
teresa incluir también de mancera gendrica, los «demas
medios que identiliquen a las personas».

IR
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ENMIENDA NUM. 75

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 3, parrafo 3

Texto propuesto: nueva redaceidn al parrafo 3.

«3. Siel registro de marca ha sido solicitado con frau-
de de los derechos de un tercero o con violacion de una
obligacion legal o contractual, la persona perjudicada po-
dra reivindicar la propiedad de la marca, siempre que
cjercite la oportuna accién reinvindicatoria dentro del
plazo de cinco anos contado a partir de la fecha de publi-
cacion de concesion del registro de dicha marca.»

MOTIVACION

Se propone la modificacion de parrafo tercero de este
articulo en el sentido de permitir la accion reivindicato-
ria atin después de que haya tenido lugar el registro de la
marca cuya reivindicacion se trate.

La solucién propuesta parece la mas ajustada al con-
cepto de accion reivindicatoria. La tendencia seguida en
¢l Provecto de Ley de Marcas obedece a una interpreta-
cion equivocada del articulo 13 del Estatuto de la Propie-
dad Industrial en ¢l que se prevé que, si antes de exten-
derse el certificado de registro se recibiese en el Registro
de la Propiedad Industrial exhorto de cualquier Tribunal
de haberse entablado una accién reivindicatoria, se sus-
penderd la resolucion del expediente hasta que recaiga fa-
llo definitivo. No obstante, dicho precepto no puede sig-
nificar que la accion reivindicatoria requiere entablarse
durante la tramitacion de una marca v teniendo como fe-
cha tope la de su concesion.

Tomando como ejemplo la Lev de Patentes, ¢s de des-
tacar que en su articulo 12 se permite la reivindicacion
de una patente dentro del plazo de dos anos desde la fe-
cha en que se publico la mencion de su concesion en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, especificando-
se que este plazo no serd aplicable si el titular de la pa-
tente retvindicada tenia conocimiento de que carecia de
derecho a la misma.

No parcce, consccuentemente, justificado un trato dis-
criminatorio en materia de marcas.

ENMIENDA NUM. 76

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la letra a), del parrafo 2, del articulo 4

Texto propuesto:

«El empleo de la marca en una forma que difiera en cle-
mentos que no alteren de manera significativa la forma
bajo la cual se halla registrada.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mayor precision terminologi-
ca, mejor redaccion y aclarar la situacion especifica que
en ¢l se regula.

ENMIENDA NUM. 77

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la letra b), del parrafo 2, del articulo 4

Texto que se propone:

«b)
tos o servicios destinados exclusivamente a su expor-
tacion.»

La utilizacion de la marca con relacion a produc-

JUSTIFICACION

Se suprime la exigencia de que la utilizacion se produz-
ca ¢n Espana, puesto que cllo implicaria desnaturalizar
¢l fin que con el precepto se persigue, va que e la hipo-
tesis contemplada no hay, por definicion, uso en Espana,
sino tan solo en productos o servicios —porque este con-
ceplo tambidén se anade— originarios de Espana.

Por otro lado, sc clarifica la redaccion v se suprime la
referencia a la presentacion de los productos, que como
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cualquier otra variante de actuacion relativa a aquélios,
. queda englobada en la expresion «con relacion a».

ENMIENDA NUM. 78

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 4, parrafo 1

Texto que se propone:

«1. Sien un plazo de cinco anos contados desde la fe-
cha de publicacion de su concesion, la marca no hubiera
sido objeto de un uso efectivo v real en Espana para los
productos o servicios para los que ha sido registrada, o al
menos para una parte de ellos u otros similares, o si tal
uso hubiera sido suspendido durante un plazo inin-
terrumpido de cinco anos, ¢l registro de la marca queda-
ra sometido a la sancion de la caducidad prevista en la
presente Ley, a menos que existan causas justificativas de
la falta de uso.»

JUSTIFICACION

Se aclara que ¢l plazo de cinco anos debe contarse des-
de la fecha de publicacion de la concesion del registro.
Con cllo se mantiene una tradicion de la normativa vi-
gente v de la practica del Registro de la Propicdad Indus-
trial, aconscjada, por otra parte, por la certeza que la ini-
ciacion del plazo asi determinada comporta, tanto para
¢l titular del registro cuanto, sobre todo, para los terce-
ros interesados en su posible caducidad.

Por otro lado sc introduce una referencia a la posibili-
dad de uso de la marca para solo alguno de los productos
o servicios para los que esta registrada o para productos
o servicios similaves a ¢stos, pues de otro modo el texto
no seria congruente con lo que se dispone en el apartado
4 del propio articulo 4.

Y finalmente se especilica, por razones de precision ter-
minologica, que lo sometido a sancion es el registro de Ia
marca v que la sancion es la de caducidad, pues no hav
otra.

ENMIENDA NUM. 79
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al parrafo 3 del articulo 4

Texto propuesto:

«La marca sc reputara usada por su titular cuando sea
utilizada por un tercero con ¢l consentimiento expreso de
aqucl.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mejor redaccion.

ENMIENDA NUM. 80
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 4

De supresion.
En el apartado 4 suprimir las palabras «del Nomencla-
tor Internacional».

JUSTIFICACION

Las clasificaciones del Nomenclator Internacional no
guardan muchas veces relacion entre si los productos v
servicios que comprenden.,
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ENMIENDA NUM. 81

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 6, parrafo 1

Texto propuesto:

«1. Para mantener en vigor el registro de marca, su ti-
tular debera abonar las tasas quinquenales correspon-
dientes.»

JUSTIFICACION

Dotar al precepto de una mejor redaccion y mayor pre-
cision terminologia.

ENMIENDA NUM. 82

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A los articulos 6 y 7

Sc propone su ubicacion a continuacion del articulo 30,
¢s decir, a continuacion del Titulo III, puesto que se re-
ficren al mantenimiento en vigor v a la renovacion de los
registros obtenidos a través del procedimiento regulado
en dicho Titulo HI.

Se propone, por tanto la adicion de un Titulo HI bis
con la rubrica «Mantenimiento en vigor v renovacion del
registro» v con ¢l contenido de los articulos 6 v 7 del
provecto.

ENMIENDA NUM. 83

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 7: Renovacion de la marca

De supresion.
Texto propuesto:

«1. El registro de la marca se renovara previa solici-
tud del titular de la marca o sus derechohabientes, que de-
beran acreditar esa cualidad por documento publico,
siempre que se pague la tasa de renovacion.

2. La solicitud se presentara y la tasa se abonara en
los seis meses anteriores a la expiracién del registro. En
su defecto, podra hacerse todavia de forma valida en un
plazo de seis meses a partir de la expiracion del registro,
con la condicién del pago simultaneo del recargo al que
se refiere el articulo 6.3 de la presente Ley.

3. Si la solicitud de renovacion comprende tan solo
una parte de los productos o servicios para los que la mar-
ca ha sido registrada, el registro de la marca sera reno-
vado, unicamente, en relacion con los productos o servi-
cios de que se trate.

4. La renovacion, que sera inscrita en el Registro de
Marcas, surtira efectos desde el dia siguiente a la fecha
de expiracion del correspondiente periodo de diez arios.

5. Acordada la renovacion, la misma se publicara en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial para que el
interesado abone en el plazo de un mes las tasas previs-
tas en el articulo 30 de la presente Ley.

En el caso de impago de las tasas previstas en ¢l ar-
ticulo 30 de la presente Ley, se considerara que la solici-
tud de renovacién ha sido retirada.»

MOTIVACION

Sc propone la supresion del parrafo 2 del articulo 7.

La exigencia de una declaracion de uso en documento
publico como requisito para que tenga lugar la renova-
cion del registro de una marca supone un gravamen dis-
criminatorio a los ciudadanos espanoles, con respecto de
los nacionales de los restantes paises de la Comunidad
Econdmica Europea. Efcctivamente, ¢l provecto de Regla-
mento de Marca para ¢l Mercado Comun no preveé como
requisito para que tenga lugar la renovacion de la marca
comunitaria csta declaracion de uso. Ello implicaria que,
cuando entre en vigor ¢l mencionado Reglamento, los na-
cionales de los dilerentes paises comunitarios podran ob-
tener la proteccion de sus marcas en Espana, que tendrian
una posibilidad de renovacion indefinida, sin la exigen-
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cia de la mencionada declaracion de uso. Por ¢l contra-
rio, los nacionales espanoles que hayan inscrito sus mar-
cas ¢n Espana cligiendo la via nacional, es decir, deposi-
tandolas y registrandolas ante ¢l Registro de la Propie-
dad Industrial de Espaia, se veran ¢n una situacion de in-
ferioridad al serles exigida una declaracion de uso de re-
novar dichas marcas.

Asimismo, desea dejarse constancia igualmente que la
exigencia de una declaracion de uso en documento publi-
€O como requisito previo para la renovacion de una mar-
ca, ademas de todos los inconvenientes juridicos anterior-
mente enunciados, implicaria un perjuicio notable a las
empresas espanolas, que suclen mantencer en reserva de-
terminadas marcas para su posterior lanzamicnto al
mercado.

Por ultimo es importante destacar que esta previsto cn
el Proyecto un mecanismo corrector en materia de accio-
nes de caducidad por falta de uso, al haberse invertido la
carga de la prueba (art. 54, a), lo que parcce suficiente
para solucionar los conflictos surgidos en relacion con
marcas no usadas.

ENMIENDA NUM. 84

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 7

De supresion.
En cl apartado | se suprimiran las palabras «por docu-
mento publicor.

JUSTIFICACION

Es particularmente censurable ef sistema previsto de
subordinar la renovacion del registro de la marca al ve-
quisito de que se presente una declaracion en documento
publico indicando los productos o servicios en relacion
con los cuales la marca ha sido usada. Aunque s verdad
que en la altima version del provecto se ha climinado la
expresa invocacion del articulo 303 del Codigo Penal, con-
tinta sicndo criticable ¢l requisito de que la declaracion
de uso debe constar en documento publico, En ¢l Dere-
cho Comparado Europeo de Marcas no se exige oste re-
quisito. Tampoco parece exigirse a los titulares de mar-
cas extranjeras que havan accedido al mercado espanol
por la via del Arreglo de Madrid. Esto significa que en
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este punto los titulares de marcas espanolas son objeto de

una nucva discriminacion frente a los titulares de mar-
cas extranjeras que surtan cfecto en Espafa de acuerdo
con las previsiones del Arreglo de Madrid. Hay que tener
prcséntc, ademas, que a tenor de la redaccion actual del
Proyecto de Reglamento sobre la Marca Comunitaria, la
renovacion del registro de una marca comunitaria no se
sujeta al requisito de que ¢l titular presente una declara-
¢ion de uso de la marca.

Debe propugnarse la supresion del requisito de que al
solicitar la renovacion de la marca el titular aporte una
declaracion de uso hecha en documento publico, v en el
caso de que se considere de todo punto necesario instau-
rar este requisito, habria que suavizar la rigidez del sis--
tema previsto en ¢l Proyecto. Aplazandose —a través de
la correspondiente disposicion transitoria— su entrada en
vigor hasta que se estimase que —tras un razonable pe-
riodo de adaptacion de las empresas espanolas a la nue-
va Lev de Marcas— ¢l nuevo sistema podria ser aplicado
sin producir excesivos traumas.

ENMIENDA NUM. 85

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 8, parrafo 2

Texto propuesto:

«2.  Las modilicaciones a las que se refiere ¢l parralo
anterior se publicaran en el “Boletin Oficial de la Propic-
dad Industrial”, pudiendo recurrir contra cllas cualquicer
tereero que se considere perjudicado por la modifica-
cion.»

JUSTIFICACION

Mcjorar la redaccion del precepto.
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ENMIENDA NUM. 86
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 9, parrafo 2, «in fine»

Texto propuesto:

«... variaciones introducidas en el distintivo principal o
a las relativas a sus elementos accesorios.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redaccion.

ENMIENDA NUM. 87
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 10, parrafo 2, «in {ine»

Texto propuesto:

«... personas naturales o juridicas de nacionalidad cs-
panola el registro de marcas de acuerdo con la Ley de este
pais.»

JUSTIFICACION

Por coordinacion sintactica, en singular, entre la refe-
rencia que se hace al Estado v la subsiguiente a ese pais.

ENMIENDA NUM. 88

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacidn de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 12, parrafo 1

Texto propuesto:

«l. No podréan registrarse como marcas, ademas de
los signos que no puedan constituir marca conforme al ar-
ticulo 1 de la presente Ley, los siguientes:»

JUSTIFICACION

Para mejorar la redaccion.

ENMIENDA NUM. 89

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
{Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 12, apartado d) del parrafo !

Texto propuesto:

«d) Las formas que vengan impuestas por rasones de
orden técnico o por la naturaleza de los propios pro-
ductos.»

JUSTIFICACION

Se suprime la prohibicion contenida en el texto origi-
nal del provecto respecto de las formas que afecten al va-
lor intrinseco de los productos porque la unica justifica-
¢ion que podria encontrarse a tal prohibicion es la deter-
minada por ¢l hecho de que tales formas podrian ser pro-
tegidas como modelo de utilidad o como modelo in-
dustrial.

Pero este hecho no debe ser obstaculo para la protec-
cion de tal forma como marca, pues ¢l creador de cllas
debe tener la posibilidad de optar libremente por una pro-
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teccion u otra y, si una forma es distintiva de un produc-
to, no tiene por qué ser excluida de proteccion como mar-
ca por el hecho de que comporte un valor intrinseco. Del
mismo modo que tampoco es excluible la proteccion
como marca de un disefio o grafico que tenga relevancia
artistica y por tal causa pudiera su autor estar legitima-
do para reivindicar para él la protecciéon derivada de la
reciente Ley de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NUM. 90

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacioén de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 12, apartado i), parrafo 1

Texto propuesto:

«i) Los que no hayan sido autorizados por las autori-
dades competentes y deban ser denegados en virtud de lo
dispuesto en el articulo 6 ter del Acta revisada en Esto-
colmo en 14 de julio de 1967 del Convenio de la Union de
Paris...»

JUSTIFICACION

Se precisa ¢l Acta del Convenio a la que corresponde el
articulo que se cita en el precepto, porque de otro modo
podria darse en ¢l futuro, cuando en Espaia pudicra en-
trar e¢n vigor una nueva revision del Convenio de la Unidon
de Paris, una incongruencia si el actual articulo 6 ter del
Acta de Estocolmo cambiase de numeracion; en efecto,
entonegs ¢l articulo 6 ter del Acta vigente en Espana se-
ria otro y no cl actual, pero con la redaccion que se pro-
pone la referencia resultara sicmpre correcta.

ENMIENDA NUM. 91
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 14

Texto propucesto:

«No podran registrarse como marcas:

a) El nombre, apellidos, seudonimo o cualquicr otro
medio que identifique al solicitante del registro de la mar-
ca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de
las prohibiciones contenidas en el articulo 13.

b) El nombre civil, apcllido, imagen o cualquicr otro
medio que identifique a una persona distinta del solici-
tante del registro de marca, asi como ¢l nombre, apelli-
do, titulo nobiliario, seudénimo o cualquier otro medio
que para la generalidad del pablico identifique a una per-
sona distinta del solicitante, a menos que medic la debi-
da autorizacion. En todo caso, estos signos quedaran so-
metidos a las demas prohibiciones contenidas en esta Ley.

¢) Los signos que supongan un aprovechamiento in-
debido de la reputacion de otros signos registrados.

d) Los signos que reproduzcan o imiten creaciones
protegidas por un derecho de propiedad intelectual o in-
dustrial, a no ser que medie la debida autorizacion del ti-
tular de tal derecho.»

JUSTIFICACION

Aparte de mejorarse en algunos aspectos la redaccion
v terminologia del provecto, s¢ han anadido de modo par-
ticular en la letra b) referencias al apellido v a cualquier
otro medio que identifique a una persona distinta del so-
licitante de la marca para dejar claro, de una parte, su
congruencia con lo establecido en la letra a) v, de otra
parte, la posibilidad legal de impedir la pretension de re-
gistro de titulos nobiliarios o similares que no correspon-
dan al solicitante.

ENMIENDA NUM. 92

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al encabezamiento del parralo 1 del articulo 17 v su
apartado )

Texto propuesto:

«l. Para la obtencion de un registro de marca serd pre-
ciso presentar una solicitud que debera contener:
) Los demis documentos que se determinen regla-
mentariamente.»
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JUSTIFICACION

~ Se procura una mayor precision terminolégica, ya que
lo que sc obtiene del Registro de la Propiedad Industrial
no es «una marca» sino «un registro de marca».

Por otro lado, paréce necesario aludir a la posibilidad
de que el Registro de la Propiedad Industrial exija deter-
minados documentos adicionales con cardcter general
para la tramitacién de solicitudes de registro de marca.

Finalmente, se estima que, entre esos documentos, po-
drian figurar los que actualmente se relacionan en el
apartado d) objeto de la enmienda, que tienen una signi-
ficacion obviamente impropia de figurar en el texto de
una ley por su caracter puramente instrumental.

ENMIENDA NUM. 93

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al parrafo 2 del articulo 22, al parrafo 2 del articulo 23,
al parrafo 2 del articulo 27, al parrafo 2 del articu-
lo 28, a los parrafos 1y 2 del articulo 30, a la rubrica
del Capitulo Primero del Titulo IV, a los dos parrafos
del articulo 35, a los dos parrafos del articulo 42, al
parrafo 1 del articulo 43, al parrafo 1 del articulo 44,
al parrato 2 del articulo 49, a los parrafos 1y 3 del ar-
ticulo 51, a los articulos 57 a 60 v a los dos parrafos
del articulo 65

Se propone sustituir en todos los lugares senalados las
referencias a «solicitud de marca», «concesion de marcan,
«marca» v similares por solicitud del registro de marca,
concesion del registro de marca, registro de marca, clc.

JUSTIFICACION

Se encuentra en la necesidad de evitar que la Lev ca-
rezea de precision terminoldgica v utilice expresiones pu-
ramente cologuiales.

En puridad, ¢l interesado en la inscripeion de una mar-
ca en el Registro de la Propicedad Industrial no solicita de
¢ste la marca, sino ¢l registro de la marca. Del mismo
modo, ¢l Registro de la Propiedad Industrial no concede
una marca, sino que concede —o, en su caso denicga
registro de una marca.

el

ENMIENDA NUM. 94

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
{Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 33, apartado 2

De supresion.
En el apartado 2 del articulo 33 se suprimira la pala-
bra «notoriamente».

JUSTIFICACION

Se trata de proteger al nuevo usuario de marcas ante-
riores, aunque no haya logrado hacerla «notoria», siem-
pre que pueda probar simplemente su uso sin la califica-
cién de notoriedad.

ENMIENDA NUM. 95

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 34, letra b)

De adicion de un nuevo parrafo.

«No estara permitido ¢l uso de una indicacion de pro-
cedencia geografica cuando coincida. o sca confundible
con la que constituya o pueda constituir una marca co-
lectiva geogralica; ni cuando dicho uso pueda perjudicar
los derechos de una marca registrada vy, la indicacion en
cuestion, pueda ser sustituida por otra sulicientemente in-
dicativa de la procedencia.»

JUSTIFICACION

La presente enmienda va dirigida a mejorar la concrec-
cion del precepto legal, defendiendo los derechos de las
marcas colectivas geogralicas, v a la vez impidiendo po-
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sibles perjuicios a los derechos adquiridos de las marcas
registradas.

ENMIENDA NUM. 96
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 35

De sustitucion. .

Sustituir, en la primera frase del apartado 1 del arti-
culo 35 las palabras «oponer a...» por las palabras «por
hacer valer ante...».

JUSTIFICACION

El término «oponer» tiene mas bien un sentido proce-
dimental o procesal.

ENMIENDA NUM. 97

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 35

De sustitucion.

En la frase segunda del apartado 1 del articulo 33, sus-
tituir fas palabras «a partir de la fecha de su publicacion»
por las palabras: «a partir del dia v momento de la pre-
sentacion de la solicitud».

JUSTIFICACION

Ascgurar la proteceion de la prioridad desde ¢l momen-
to de presentacion de la solicitud v no por la publicacion

yva que podria ocurrir que una solicitud presentada pos-
teriormente se publicara antes.

ENMIENDA NUM. 98

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 44

De adicion.
Anadir un apartado 3 redactado en los siguiente tér-
minos:

«3. A estos efectos se considerara que la marca es usa-
da por su titular cuando sea utilizada por un licenciata-
rio aunque ¢l contrato de licencia no se hubicra inscrito
en el Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Paliar los problemas que podria producir a empresas
espanolas titulares de marcas registradas.

ENMIENDA NUM. 99

PRIMER FIRMANTE:.
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 47, parralo 3

Texto propuesto:

«3. Los derechos v medidas contemplados en los apar-
tados anteriores seran inscribibles en el Registro de Mar-
cas v solo surtivan efecto frente a terceros si efectivamens-
e se inscriben. Las inscripciones que se efectaen se pu-
blicaran ¢n ¢l “Boletin Oficial de la Propicdad Indus-
trial” »
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JUSTIFICACION

Se pretende mejorar la redaccion del precepto vy, ade-
mas, dejar claro que, también en los supuestos contem-
plados en los dos primeros parrafos del articulo, sélo pro-
duciran efectos frente a terceros los derechos y medidas
que hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad In-
dustrial, conforme a lo que se establece en el articulo 44
del propio proyecto y a lo que es principio comun a toda
organizacion registral.

ENMIENDA NUM. 100

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 52

De adicion.

JUSTIFICACION

Se adicionara dos frases al apartado 2 del articulo 52
edactadas en los siguientes términos:

«NO obstante, lo dispuesto sobre la caducidad de una
marca podra ser rehabilitada por su titular o su causha-
biente siempre que la rehabilitacion se solicite dentro del
ano siguiente a la expiracion del plazo al que se refiere el
apartado 3 delarticulo 6 de la presente Ley. El expedien-
te de rehabilitacion se tramitara de acuerdo con lo esta-
blecido en ¢l articulo 161 del Estatuto de la Propicdad
Industrial.»

De conseguirse la aceptacion de esta enmienda se de-
beria suprimir la Disposicion Transitoria Cuarta,

JUSTIFICACION

Dar caracter permanente a la posibilidad en un plazo
reducido al grave inconveniente de cancelacion de la mar-
ca por el nuevo retraso involuntario en ¢l pago de la tasa.

ENMIENDA NUM. 101

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 52, apartado 3

Texto propuesto:

«3. La caducidad sera acordada de oficio por el Regis-
tro de la Propiedad Industrial y publicada en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial”.

4. El registro de marca cuya caducidad se haya pro-
ducido por alguna de las causas mencionadas en los apar-
tados 1y 2 de este articulo podra ser rchabilitado en ¢l
plazo de seis meses a contar de la publicacion del acuer-
do de que se hace mencion en el parrafo anterior.»

JUSTIFICACION

Sc propone la inclusion de un nuevo parrato, al que se
asigna el numero 3, que recoja la necesaria referencia a
la autoridad competente para acordar la caducidad de los
registros en los supuestos contemplados en los parrafos |
y 2 del articulo. Se prevé ademas que el acuerdo se pu-
blique en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».

Ademas se introduce una modificacion en el parralo 3
del proyecto, al que, por la adicién del parrafo preceden-
temente indicado, se le asigna un nuevo nimero 4, para
facilitar la posibilidad de que los registros caducados ¢n
caso de falta de renovacion o de falta de pago del quin-
quenio correspondiente puedan ser rehabilitados.

El proyecto regula un unico supuesto de rehabilitacion
por remision al articulo 117 de la reciente Ley de Paten-
tes de 20 de marzo de 1986. Esto significa que contempla
como unica hipotesis en la que cabria la rchabilitacion el
caso de que el incumplimiento de las exigencias de reno-
vacion o del pago del quinquenio tenga su causa cn la
fuerza mavor.

A este proposito debe senalarse que, asi como en el caso
de las patentes existe un interés de la comunidad social
para quc las invenciones objeto de explotacion en régi-
men de monopolio pasen al dominio publico v, en defini-
tiva, puedan ser explotadas v aprovechadas por cualquic-
ra en régimen de libertad, no ocurre lo propio en cl terre-
no de las marcas por una razon muy clara, a saber, por-
que las marcas no pueden ser explotadas simultancamen-
te por cualquicra, va que la utilizacion de la misma mar-
ca por empresas competidoras la privaria de la finalidad
o funcion distintiva que tiene.

No se ve asi que hava ningan interés en que una marca
pase al dominio publico, que es lo que en definitiva ocurre
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con los supuestos de caducidad de su registro. Como, por
otra parte, es perfectamente posible que la falta de reno-
vacidén o del pago de un quinquenio obedezca a un mero
error, seria absoluto no propiciar la posibilidad de que el
titular del registro pueda rehabilitar éste, continuando de
ese modo la proteccion originalmente dispensada por ¢l.

Ahora bien, como es cierto que el periodo previsto para
la rehabilitacion en el Estatuto sobre Propiedad Indus-
trial vigente, de tres afios a contar de la fecha de la pu-
blicacién del acuerdo de caducidad en el «Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial», puede ser demasiado largo
para la agilidad que a las transacciones en el moderno tra-

fico mercantil se exige, se propone la limitacion de ese’

plazo a seis meses, con lo cual se garantiza, de un lado,
esa agilidad que en el régimen actualmente vigente falta
y, de otro, que se pierdan por meras inadvertencias dere-
»chos registrales que pueden remontarse a un centenar de
anos o mas (habida cuenta el hecho evidente de que los
registros de marca son indefinidamente renovables, cosa
que, como es sabido —y esta es otra diferencia que justi-
fica la enmienda que se propone—, no ocurre con las pa-
tentes, cuyo plazo de vigencia es fatal).

ENMIENDA NUM. 102

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 54

De supresion.

En el apartado a) del articulo 54, se deberia suprimir
en la primera linca de dicho apartado a) las siguicntes
palabras:

«...con arreglo al 4 de la presente Ley terminando la
frase con la palabra “usada” v continuando, punto segui-
do, con el texto del provecto: “... usada. No obstante, no
podra declarar...” »

JUSTIFICACION

Exigir ¢l uso ininterrumpido de una marca durante cin-
co anos, al hacerse referencia al articulo 4 del provecto,
no parece razonable cuando, posteriormente, se admite
que si se empezo a usarla en los tres meses anteriores pre-

vios a la ejecucion de la caducidad «ésta no podra
declararse».

ENMIENDA NUM. 103

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 54

Texto propuesto:

El registro de la marca sera cancelado cuando, median-
te sentencia firme, se declare su caducidad en los supues-
tos siguientes:

«a) Cuando su titular no haya demostrado que la mar-
ca ha sido usada con arreglo al articulo 4 de la presente
Ley. No obstante, no podra declararse la caducidad del re-
gistro de marca si, en el periodo comprendido entre la ex-

_piracién del plazo fijado anteriormente y los tres meses

previos al ejercicio de la accion de caducidad, el titular
registral de la marca demuestra que ésta ha empezado a
usarse con arreglo al articulo 4 de la presente Ley.

b) Cuando en el comercio... :

¢) Cuando a consccuencia del uso que de ella haga el
titular de la marca o que se haga con su consentimiento,
para los productos o servicios para los que esté registra-
da, la marca pueda inducir al publico a error, especial-
mente acerca de la naturaleza, la calidad, las caracteris-
ticas o la procedencia geogratica de estos productos o
servicios.

d) Cuando, a consccuencia de una transferencia...»

JUSTIFICACION

Segun se comprueba, la enmienda afecta al parrafo que
abre ¢l preceptovy a los identificados con las letras a) v c).

Sc¢ incluyen, en primer [ugar, modificaciones termino-
logicas para dejar claro que la caducidad se produce res-
pecto del registro, no respecto de la marca, puesto que es
aqucl v no ¢sta el afectado por la sancion de que se trata.

Adcmas, al final del parrafo identificado con la'letra a)
s¢ han introducido dos modificaciones de matiz: 1) sc
cambia la forma del verbo usar para evitar que una in-
terpretacion literal de los términos del provecto pueda
conducir a que solo sca clicaz, en el supuesto que se re-
gula en ¢l precepto considerado, ¢l uso realizado por el
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propio titular registral de la marca, siendo asi que, como
se deduce del parrafo 3 del articulo 4 del proyecto, el uso
puede ser realizado con la misma eficacia por un tercero
siempre que é$te actue con el consentimiento expreso del
titular de la marca; 2) de otra parte, se suprime la exi-
gencia de que el uso haya de ser de buena fe porque no
se comprende dicha exigencia a quien en definitiva osten-
ta la titularidad registral sobre la marca y a quien, por
tanto, corresponde la facultad soberana de decidir usarla
o no usarla, ceder o no ceder el derecho de uso a un ter-
cero, en cualquier momento y mientras el correspondien-
te registro se encuentre formalmente en vigor.

ENMIENDA NUM. 104

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacion de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 56

Texto que se propone:

«1. Elregistro de marca caducado por virtud de lo dis-
puesto en los articulos 52y 53 dejara de surtir efectos ju-
ridicos desde el momento-en que se produjeron los hechos
u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjui-
cio de la publicacién de ésta en el “Boletin Oficial de la
Propiédad Industrial” y a salvo de la rehabilitacién del re-
gistro en los casos en que, con arreglo al articulo 52.4,
sea procedente. ‘

2. El registro de marca caducado en virtud de senten-
cia dejara de producir efectos desde el momento en que
la setencia gane firmeza.»

JUSTIFICACION

Aparte de las precisiones terminologicas que se intro-
ducen, sustituyendo la referencia a «la marca caducada»
por otra mas correcta al «registro de marca caducado»,
se anade al final del parrafo 1 un inciso relativo a la po-
sibilidad de rehabilitacion del registro caducado en los
supuestos previstos en el articulo 52 y conforme con la
enmienda propuesta para ¢ste. ‘

ENMIENDA NUM. 105

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 69

«1. No podran registrarse como marcas colectivas y
de garantia los signos o medios incursos en las prohibi-
ciones impuestas por los articulos 12, 13y 14 de la pre-
sente Ley, con la excepcién de las contenidas en el ar-
ticulo 12.1, apartado c) que no sera de aplicacion a estas
marcas en lo relativo a las denominaciones geograficas,
pero s6lo cuando éstas estén justificadas por haber adqui-
rido previamente caracter distintivo de un producto na-
tural, tipico o peculiar, propio de la entidad geografica de-
signada por la denominacién propuesta.»

JUSTIFICACION

Se trata de mantener la misma regulacién que la pre-
vista, para las marcas colectivas geograficas en el articu-
lo 136.2 y 3 del actual Estatuto de la Propiedad Indus-
trial, porque la modificacién que introduce el texto del
proyecto no se halla justificada.

ENMIENDA NUM. 106
PRIMER FIRMANTE:

Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 73
De supresion.

Articulo 73 Nulidad

Sc trata de suprimir la referencia al parrafo 2 del ar-
ticulo 69, por coherencia con la enmienda de adicion pro-
puesta al articulo 69.1.
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ENMIENDA NUM. 107

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al articulo 79 y al parrafo 3 del articulo 81

Texto propuesto:

«Art. 79. Para identificar una persona fisica o juridi-
ca en el ejercicio de sus actividades empresariales y dis-
tinguirlas con respecto a las idénticas o similares ejerci-
das por otras personas fisicas o juridicas, podra registrar-
se como Nombre Comercial el nombre patronimico de la
persona fisica o la razon social o denominacion de la per-
sona juridica, siempre que no le sean aplicables las pro-
hibiciones previstas en los articulos 12, 13 y 15 para las
marcas.»

Se suprime el parrafo 3 del articulo 81.

JUSTIFICACION

La propuesta se ajusta al respeto del principio de vera-
cidad del nombre comercial en ¢l terreno de la Propiedad
Industrial. La confirmacion del texto del proyecto consti-
tuiria el bandono de dicho principio y la introduccion en
nuestra legislacion de una pieza de dificil engrane con ¢l
resto de nuestro ordenamiento juridico, en el cual, a di-
ferencia de lo que ocurre en otros paises, no esta previsto
¢l que el empresario individual pueda adoptar un nom-
bre que no sea el suyo propio (con lo que se excluyen los
caprichosos) para identificarse personalmente en su acti-
vidad empresarial.

Por otra parte, nuestro ordenamiento juridico no obli-
ga a la inscripcion de las empresas individuales en ¢l Re-
gistro Mercantil, ya que aquélla ¢s meramente potestati-
va, salvo en ¢l caso de los navicros.

Por consiguiente, la posibilidad de registrar como nom-
bre comercial de una persona fisica, es decir como desig-
nacion de su actividad empresarial, un nombre distinto
del suyo, estaria en contradiccion con nuestro ordena-
miento juridico v ademas crearia serios problemas de se-
guridad en ¢l trafico mercantil, facilitando la actuacion
anonima, va que ¢l caracter facultativo de la inscripcion
cn el Registro Mercantil no permitiria concretar la ver-
dadera identidad del sujeto de la actividad empresarial.,
Otra cosa scria st se previese la obligatoria inscripeion en
¢l Registro Mercantil, pero esto requeriria una modifica-
cion a fondo de esta parcela de nuestro ordenamiento
juridico.

Ademas, la prohibicion de registrar mas de un Nombre
Comercial, no garantiza la unidad, va que siempre seri

posible la duplicidad (nombre real de la persona fisica o
juridica + nombre comercial registrado), que puede dar
origen a multiples situaciones equivocas indeseables.

Por otra parte, la posibilidad de adoptar y proteger un
nombre de fantasia con garra comercial y fuerza distinti-
va para distinguir cara al publico las actividades de un
empresario individual o incluso las de una persona juri-
dica cuyo nombre no retuna las cualidades adecuadas de
distintividad y atractivo comercial, queda abierta por la
via del registro como marca de servicios, ya que las di-
versas clases de servicios cubren todas las actividades co-
merciales, industriales o profesionales imaginables.

La supresion del parrafo 3 del articulo 81 es congruen-
te con ¢l nuevo texto propuesto para el articulo 79 que
es de por si incompatible con el registro de mas de un
nombre comercial.

ENMIENDA NUM. 108

PRIMER FIRMANTE:
Agrupacién de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposicion Transitoria Séptima (nueva)

Texto propuesto:

«Quicn durante la vigencia del Estatuto de la Propie-
dad Industrial de 26 de julio de 1929 hubiese adquirido
un derecho de marca ¢n virtud de uso, mantendra, con

-posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, si

no procede a la inscripeion de la marca, un derecho a pro-
seguir utilizando dicho signo ¢n la misma forma v con ¢l
mismo ambito geografico en que lo vertia realizando has-
ta ¢l momento de entrada en vigor de la presente Ley.
Este derecho solamente sera transmisible juntamente con
la cmpresa.»

MOTIVACION

Sc considera que ¢l paso de un sistema como el regu-
lado por el Estatuio de la Propiedad Industrial de 26 de
julio de 1929, en el que se reconocian como medios de ad-
quisicion del derecho sobre la marca ¢l uso o el registro,
a un sistema de adquisicion anica v exclusivamente por
el registro, necesita de un periodo de adaptacion para que
las empresas que se havan acogido a la adquisicion del de-
recho en virtud de uso, no se encuentren desprovistas de
su derecho con la entrada en vigor de la nueva Lev. Esta
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situacion electivamente se producirfa sin la disposicién
transitoria propuesta, habida cuenta de que el usuario de
una marca, en virtud de las disposiciones del proyecto,
s6lo podra impugnar marcas registradas posteriores
cuando el signo usado tenga la calificacion de «notoria-
mente conocido», situacién que solamente concurrira en
contadas ocasiones. Junto a esto el Proyecto confiere un
plazo de impugnacion de una marca registrada por parte
del usuario anterior de cinco afios. Con esta solucion los
derechos adquiridos durante la vigencia del Estatuto de
la Propiedad Industrial se conservan y los legitimos inte-
reses de los empresarios que durante muchos afos se es-
forzaban trabajando indicando su produccién con un sig-
no distintivo, no se veran afectados.

La Disposicion transitoria propuesta es perfectamente
compatible con la disposicién transitoria tercera del
proyecto. '

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo
¢l honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo del ar-
ticulo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar las siguientés enmiendas al articu-
lado del proyecto de Ley de Marcas, publicado en el
«B. 0. CFG.», Serie A, nimero 56 de 6 de noviembre de
1987.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de
1988.—EIl Portavoz. i

ENMIENDA NUM. 109

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 11

De supresion.
MOTIVACION

Su contenido ¢s mas propio de una Disposicion Adicio-
na va que completa ¢l contenido normativo de la Lev no
regulando su objeto.

ENMIENDA NUM. 110

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 13, apartado 1, letra a)

De adicién.

Se propone afadir después del término «mercado» la
frase siguiente: «o generar un riesgo de asociacién con la
marca anterior.»

MOTIVACION

Reforzar la proteccion de que goza el titular de una
marca registrada frente a terceros evitando que accedan
al Registro o se usen en el mercado signos que, sin crear
un claro riesgo de confusién, podrian generar en la men-
te de los consumidores una asociacién con otros ya regis-
trados y usados.

ENMIENDA NUM. 111
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Soclalista.

ENMIENDA

Al articulo 19, parrafo 1.

De adicion.

Se propone introducir el término «como minimo» en-
tre las expresiones: «la descripcion contendra» y «las si-
guientes menciones»,

MOTIVACION

Clarificar ¢l supucsto de hecho que la norma con-
templa,
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ENMIENDA NUM. 112

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 19, letra ¢)

De sustitucion.
Se propone sustituir el término «distintivo» por el de
«signo o medio».

MOTIVACION

Adecuacioén al articulo primero del proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 113

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 19, letra d)

De sustitucion.
Sc propone sustituir ¢} térnfino «distintivo» por el de
«signo o medion.

MOTIVACION

Adccuacion al articulo 1.7 del provecto de Lev.

ENMIENDA NUM., 114
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 25, apartado 3.

De nueva redaccion.

«El Registro de la Propiedad Industrial examinara si la
solicitud de marca persigue un aprovechamiento abusivo
de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio
contra ¢l ordenamiento juridico.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial po- -
dra suspender la publicacion de la solicitud comunican-
dolo al solicitante para que en ¢l plazo de un mes presen-
te las alegaciones oportunas.

Si cl Registro de la Propiedad Industrial considera que
han sido subsanados los defectos a que se reficren los
apartados anteriores, publicara la solicitud y continuara
su tramitacion. En caso contrario, la solicitud sera de-
negada.» '

MOTIVACION

Adccuacion con las actuales modificaciones juridicas
gue en otras ramas de nuestro ordenamiento se estan
cfectuando. '

ENMIENDA NUM. 115
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 26, apartado 2., letra ¢)
De sustitucion.

Se propone sustituir ¢l término «distintivo» por ¢l de
«signo o medio».

MOTIVACION

Por cohdiencia con ¢l articulo 1. del provecto de Ley.
ENMIENDA NUM. 116
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 32, apartado 1

De adicion,
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Se propone anadir después del término «confusién» la
frase siguiente: «o generar un riesgo de asociacién con la
marca registrada».

MOTIVACION

Reforzar la proteccién de que goza el titular de una
marca registrada frente a terceros evitando que accedan
al registro o se usen en el mercado signos que, sin crear
un claro riesgo de confusion, podrian generar en la men-
te de los consumidores una asociacién con otros ya regis-
trados y usados.

ENMIENDA NUM. 117
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 32, apartado 2
De sustitucién.
Sustituir la expresion «los apartados anteriores» que fi-

gura al principio de este apartado, por la mas correcta de
«el parrafo anterior».

MOTIVACION

Coherencia con el texto del precepto.

ENMIENDA NUM. 118
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 33, apartado 1°

De adicidn.
Se propone introducir la expresion «a los terceros» en-
tre los términos: «prohibir» y «el uso».

MOTIVACION

Puesto que el agotamiento del derecho opera como me-
canismo de limitacién del derecho de marca frente a ter-
ceros, consideramos que el articulo 33, apartado 1. del
proyecto que regula esta materia puede quedar clasifica-
do si introduce esta alusidon expresa a los terceros en su
texto.

ENMIENDA NUM. 119
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 43, apartado 2
De nueva redaccion.
Se propone la siguiente redaccion:

«Los derechos conferidos por la marca o por su solici-
tud podran ser ejercitados frente a cualquier licenciata-
rio que viole alguno de los limites de su licencia estable-
cidos por su contratro o en virtud de lo dispuesto en el nu-
mero anterior.»

MOTIVACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 120
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 47, apartado 2°

De sustitucion.

Sustituir la expresion «de la ejecucién» que figura al fi-
nal de este apartado, por la mas correcta «del procedi-
miento de ejecucién».
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'MOTIVACION

Clarificar que este apartado hace referencia al procedi-
miento de ejecucion.

ENMIENDA NUM. 121
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 60

De adicién de un apartado 2.

«2. El incumplimiento del Reglamento de la marca
colectiva por parte de los asociados podra ser sancionado
por el titular de la marca con la prohibicion de su uso o
con otras sanciones establecidas en ¢l Reglamento de
uso.»

MOTIVACION

Este texto, ubicado en el proyecto de Ley en el articulo

* 62, apartado 3, se encuadra técnicamente mas correcta-

mente dentro de este articulo 60 que regula ¢l Reglamen-
to de uso de las marcas colectivas.

ENMIENDA NUM. 122

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Soclalista.

ENMIENDA

Al articula 62

De supresion.

MOTIVACION

Sus apartados 1. v 2. contemplan supuestos espevifi-
cos de caducidad de las mareas por lo que tos mismas de-

ben pasar a formar parte del articulo 74 del provecto de
Ley que establece las causas de caducidad de las marcas
colectivas y de garantia. Su apartado 3." s¢ encuadra, en
mejor técnica legislativa, como un apartado 2. al articu-
lo 60. ’

ENMIENDA NUM. 123

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Sactalista,

ENMIENDA

Al articulo 65

De adicion de un apartado 3.

«3. El imcumplimiento del Reglamento de la marca
de garantia por parte de los usuarios podré ser sanciona-
do por el titular con la revocacion de la autorizacion para
utilizar la marca o con otras sanciones fijadas en el Re-
glamento de uso.»

MQTIVACION

Este texto, ubicado en el proyecto de ley en ¢l articulo
67, apartado 4., se encuadra téenicamente mas correcta-
mente dentro de este articulo 68 que regula el Reglamen-
to de uso de las marcas de garantia.

ENMIENDA NUM. 124

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Soclalista,

ENMIENDA

Al avticula 67
De supresion,
MOTIVACION

Sus apurtadas 12020 v 3 contemplan supuestos espe-
cilicos de eaducidad de las mareas por lo que los mismos
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deben pasar a formar parte del articulo 74 del proyecto
de Ley que establece las causas de caducidad de las mar-
cas colectivas y de garantia. Su apartado 4. se encuadra,
en mejor técnica legislativa, como un apartado 3° al ar-
ticulo 65.

ENMIENDA NUM. 125

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 74

De nueva redaccion.

«Las marcas colectivas o de garantia caducaran, ade-
mas de por las causas aplicables a las marcas individua-
les, cuando concurra alguna de las circunstancias siguien-
tes y asi se declare en sentencia firme:

a) Se haregistrado la modificacion del Reglann.nto de
uso en contra de las disposiciones de los articulos 61,
parrafo primero y 66, parrafo primero.

b) El titular de una marca ha autorizado o tolerado el
uso de la marca en contra o quebrantando lo dispuesto
en el Reglamento de uso.

c) El titular de una marca colectiva se ha negado ar-
bitrariamente a autorizar el ingreso a la Asociacion que
usa una marca constituida por deneminaciones o signos
geograficos, de una persona que reune los requisitos fija-
dos en el Reglamento de uso, o que el titular de una mar-
ca de garantia se ha negado arbitrariamente a autorizar
el uso de la marca a una persona que acredite su capaci-
dad para cumplir los requisitos fijades en el Reglamento
de uso.

dy El titular de una marca de garantia la ha utilizado
para los productos o servicios que ¢l mismo o una perso-
na que esté econamicamente vinculada con ¢l fabrique o
-suministre.»

MOTIVACION

Mejora téenica. Se evita que los supuestos de caduci-
dad estén recogidos en diferentes articulos reduciendo ¢l
numera de remisiones contenidas en ¢l actual articulo 74
del proyecto de Lev.

ENMIENDA NUM. 126
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 76
De adicién.

Intercalar entre los términos «amparo» y «del» la ex-
presion «del Acta vigente en Espana.

MOTIVACION

Ajustar al Derecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 127

.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Sacialista.

ENMIENDA

Al articulo 78
De adicion.

Se propone incorporar después de la expresion«Articu-
lo 3», la trase «del Acta vigente en Espanan.

MOTIVACION

Ajustar al Dercecho Internacional.

ENMIENDA NUM. 128

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 79, apartado 1.

be adicion.
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Se propone anadir después del término «signo» la ex-
presién «o denominacion», con lo cual ¢l verbo «servir»
tiene que constar en plural: «sirven».

MOTIVACION

Nombre comercial puede ser tanto un signo como un
nombre, titulo o renombre siempre que identifiquen el
elemento personal de la empresa.

ENMIENDA NUM. 129
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo 81, apartado 3.

De supresion.
MOTIVACION

Tanto en la practica como doctrinalmente se admite
que un empresario puede tener registrado mas de un nom-
bre comercial. A mayor abundamicnto, v como cjemplo
de que en nuestra legislacion dicha practica cs admitida,
¢l Reglamento del Registro Mercantil permite que un mis-
mo empresario registre mas de un nombre comercial.

ENMIENDA NUM. 130

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

Al articulo B8 bis
De nueva creacion.
Se propone la siguiente redaccion:

«No podra registrarse como rotulo de establecimiento
un signo gue no se distinga suficientemente de una mar-

ca o de un nombre comercial anterior o de otro rétulo re-
gistrado para ¢l mismo témino municipal.»

MOTIVACION

El articulo 88 del proyecto de Ley remite, en materia
de rétulos de establecimiento a las disposiciones del pro-
yeclo en materia de marcas. En consecuencia, son de apli-
cacion a los rotulos las disposiciones contenidas en el ar-
ticulo 13 del proyecto que prevé las prohibiciones por
riesgo de confusion.

Pues bien, si esta remision es suficiente para evitar que
se conceda en ¢l Registro un rétulo confundible con una
marca, con un nombre comercial o con un rétulo ya ins-
crito, la especial naturaleza del rotulo, especialmente su
limitado ambicente territorial de proteccidn, parece acon-
scjar introducir en el proyecto de Ley un nuevo articulo
cn el que, en primer lugar sc establezca expresamente que
no pueden convivir en el registro, rétulos confundibles
con otros signos distintos ya registrados.

En segundo lugar, se indique expresamente que el ries-
go de confusion entre dos rotulos solo se produce cuando
se solicitan para ¢l mismo término municipal.

Y, en tercer lugar cvite que a través de un rotulo se in-
tente aprovecharse del prestigio adquirido por una mar-
ca 0 nombre comercial va registrado. ’

ENMIENDA NUM. 131

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la rabrica «Disposicion Adicional»

De sustitucion. . _

Sc propone sustituir ¢l término «Disposicion Adicio-
nal» por ¢l mismo término en plural «Disposiciones Adi-
cionales». Con lo que ¢l texto de la Disposicion Adicional
del provecto pasaria a constituir la Disposicion Adicional
«Primeran». '

MOTIVACION

Al crearse una nueva Disposicion Adicional Segunda la
rabrica gue preside Tas mismas ha de constar en plural.
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ENMIENDA NUM. 132
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la Disposicion Adicional Segunda

De nueva creacion.
Se propone la siguiente redaccion:

«La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicara
supletoriamente a los actos administrativos regulados en
la presente Ley, y estos podréan ser recurridos de confor-
midad con lo establecido en las disposiciones regulado-
ras del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.»

MOTIVACION

Por coherencia con la enmienda presentada al ar-
ticulo 11.

ENMIENDA NUM. 133
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA

A la Disposicion Transitoria Sexta
De sustitucion,

S¢ propone sustituir ¢l término «Jucces» por ¢l de
«Juzgados».

MOTIVACION

La competencia corresponde a los Juzgados de Prime-
ra Instancia no a los Juceces.

El Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de lo esta-
blecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados
presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de
Marcas.

Palacio del Congreso'de los Diputados, 11 de diciembre
de 1987 —E] Portavoz.

ENMIENDA NUM. 134

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 1

Al articulo |

De modificacion.
Se propone la sustitucion de la redaccion actual por la
que sigue:

«Se entiende por marca todo signo o medio que sirve
para sefalar o distinguir de los similares los productos y
servicios de la industria, el comercio y ¢l trabajo.»

JUSTIFICACION

Mcjora técnica en consideracion a la confusa redaccion
del proyecto. Por otra parte se respeta la definicion que
se contiene en ¢l actual Estatuto sobre Propiedad Indus-
trial en su articulo 118,

ENMIENDA NUM. 135

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 2

Al articulo 3.2

De modificacion.

Consciente en que se suprima la ultima frase del apar-
tado, que comienza con las palabras «a no ser que...» v
que se sustituva por la siguiente:

«A no scer que ¢sta hubicra sido solicitada de mala fe,
en cuvo caso la accion prescribira en los términos esta-
blecidos en el Codigo Civil .»
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JUSTIFICACION

Darle su verdadera significacion y eficacia al instituto
de la prescripcion que debe operar incluso en el supuesto
de mala fe y establecer la debida coordinacion con el res-
to del ardenamienta juridico. Se respeta lo que se dispo-
ne al efecto en el articulo 9 del Estatuta sobre Propiedad
Industrial.

ENMIENDA NUM. 136

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS,

ENMIENDA NUM. 3

Al articulo 3., 3

De modificacion.

A continuacion de «... legal y contractual», modificar la
redaccion en los siguientes términos:

«..., la persona o entidad perjudicada podra reclamar
sus derechos sobre la marca ejercitando las acciones
correspondientes con anterioridad a la fecha de la cons
cesion,» '

JUSTIFICACION

Se distingue persona o entidad, aunque existan perso-
nas juridicas, por una mayor definicion; por otra parte,
sobre las marcas son cjercitables otros derechos, ademas
del de propiedad.

ENMIENDA NUM. 137

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 4

Al articulo 3.3

D¢ modificacion.
Consiste en sustituir la altima frase del parralo por la
siguiente:

«Siempre que ejercite la oportuna accion reivindicato-
ria dentro del término que se establece en el articulo 40
de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Como afirma ¢l Estatuto de la Propiedad Industrial y
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el certificado de
concesion del Registro de una marca constituye una pre-
suncion de propiedad iuris tamtum. El dominio de la
marca s¢ consolida, segun el proyecto de Ley, a los cinco
anos de efectuado su registro, dando por sentada la ex-
platacion no interrumpida de la misma con buena fe y jus-
to titulo. Por consiguiente es logico establecer que la ac-
cion reivindicatoria puede ejercitarse antes de haberse
consolidado el dominio y en plena concordancia con lo
que para el ejercicio de las acciones civiles establece el
articulo 40.

ENMIENDA NUM. 138

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 5

Al articulo 4., 1

De sustitucion.
Sc¢ propone el siguicnte texto:

«l. Padra declararse la caducidad de una marca cuan-
do durante los cinco anos siguicntes a la fecha de su con-
cesion no fuera usada en Espana de modo cefectivo en los
productos o servicios para los que hubicra sido registra-
da, o sc suspendiera su uso por un plazo igual ¢ inin-
terrumpido. En uno v en otro caso podra cvitarse a de-
claracion de caducidad si la falta de uso se debiera a cau-
sas no atrabuidas al titular.»

JUSTIFICACION

- Mayor claridad v definicion.
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ENMIENDA NUM. 139

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 6

Al articulo 4.7, 2
De sustitucion,
Se propone la siguiente redaccidn:
«2. Se¢ considera uso de marca:

a) El empleo en una forma que difiera en elementos
que no alteren el caracter con el que la marca se encuen-
tra registrada.

b) La utilizacién de la marca en Espana a los salos
efectos de presentacion para productos destinados a ex-
partacién,»

JUSTIFICACION

Aclarar el concepta de uso de marca y suprimir a horri-
ble falta ortografica «<haya».

ENMIENDA NUM, 140

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 7

Al articulo 4.3

Nueva redaccion.

«3. El uso de la marca autorizado a un tercero se con-
siderara rcalizado por el titular.»

JUSTIFICACION

Mecjorar la redaccion.

ENMIENDA NUM. 141
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS,

ENMIENDA NUM. 8

Al articulo 6.2

«2. El pago se efectuara dentro del mes siguiente a
aquel en que se cumplan cinco anos naturales desde la fe-
cha de deposito de la solicitud inicial de registro.»

JUSTIFICACION

Hacer inteligible el texto.

ENMIENDA NUM. 142

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 9

Al articulo 7.6

De supresion.

Consistente en que se supriman las palabras del apar-
tado que comienzan con «para que el interesado...», de
tal forma quc el mencionado apartado é quedaria redac-
tado asi:

«Acordada la renovacion, la misma se publicara en el
“Boletin Oficial de la Propicdad Industrial”.»

JUSTIFICACION

Debe entenderse que la tasa de renovacion incluye to-
dos los costos que puedan afectar a ¢sta y no anadir un
costo mas que, aparte de hacer mas gravoso para cl con-
tribuvente todo ¢l proceso, introduce una mayor confu-
sion ¢n ¢l régimen tributario de la renovacion de las mar-
cas$, asi como una mayor burocratizacion que seguro oca-
sionara mavores costes que ¢l recaudarse la tasa cn
cuestion.
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ENMIENDA NUM. 143

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 10

Al articulo 12.1

De-adicion.

Consistente en anadir detras del apartado j), los apar-
tados correspondientes a las letras a), b) v ¢) del ar-
ticulo 13.

JUSTIFICACION

Carece de sentido hablar de prohibiciones relativas en
los supuestos a que se refiere el articulo 13. Son tan ab-
solutas como las del articulo 12, ya que ¢l calificativo de
«relativas» solo tendria sentido si la prohibicion pudiera
ser levantada por quicen resultase directamente perjudi-
cado cn el caso de no existir la prohibicion, pero ocurre
que nos encontramos ante una materia de orden publico,
y los alectados no son solo otros empresarios o titulares
de marcas, sino los consumidores v, en general, ¢l mer-
cado.

De ser admitida esta enmienda llevaria consigo, por
consiguicnte, la supresion del articulo 13 del Provecto.

ENMIENDA NUM. 144

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.
ENMIENDA NUM. 11
Al articulo 121, letra i)
De supresion.
De las palabras «que deban ser dencgadas».

JUSTIFICACION

Mcjora téenica.

ENMIENDA NUM. 145

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 12

Al articulo 12.1, letra j)

Dce supresion.
Dc las palabras finales de dicho apartado, es decir «a
menos que medice la debida autorizacion».

JUSTIFICACION

El mercado donde se han de mover normalmente las
marcas, ¢s ¢l comunitario, por lo que la autorizacion de
uno de los Estados no es suliciente y puede ser causa de
una competencia ilicita a los productos de otro pais, apar-
te de introducir un lactor de confusion.

ENMIENDA NUM. 146

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 13

Al articulo 13.2

De supresion.
JUSTIFICACION

La confusion que puede generar la semejanza fonética
o grafica alecta al mercado en si mismo v a los terceros,
por lo que es materia de orden publico; por esa razon, no
se puede dejar al arbitrio de los interesados directamente
en la marca; por otra parte, no se ve que hava posibili-
dad de evitar la confusion si existe la semejanza fonética
o grafica entre dos marcas, Por otra parte, al regular la
Ley la cesion de la marca carcee de fundamento la extra-
na figura que se introduce en este apartado.
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ENMIENDA NUM. 147

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 14

Al articulo 16.2, parrafo 2

De sustitucion.

Se propone sustituir el final del parrafo 2. que dice:
«En este caso se le asignara...», por otro que diga: «Se
hara constar asimismo, el dia, hora y ¢l minuto de su
presentacion».

JUSTIFICACION

Entendemos que se debe sustituir el altimo parrafo de
este proyecto de Ley, ya que con la actual redaccién, se
estableceria una desigualdad manifiesta en el orden de
prioridad, en caso de hacerse la presentacion en el Regis-
tro de la Propiedad Industrial, en las Direcciones Provin-
ciales del Ministerio de Industria y Energia o en la Ofici-
na Postal, alli donde no exista ninguno de los organismos
que se sefialan, lo que resultaria discriminatorio. Ademas
de estar en contradiccion con lo que establece el articulo
21, al establecer que: «Toda solicitud de marca regular-
mente depositada, da lugar al nacimiento de un derecho
de prioridad, en ¢l dia, hora y minuto en que ha sido
realizada».

ENMIENDA NUM. 148

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 15

Al articulo 23.1, parrafo 1.

De sustitucion.

Se propone sustituir en el parrafo 1., donde dice: «... ¢l
derecho de prioridad en ¢l que conste la fecha en que se
realizo...», por otro, quedando definitivamente redactado
asi:

«El solicitante que desee reivindicar una prioridad an-
terior debera presentar un certificado de Registro de la
Oficina del Estado en que hava sido cfectuado el depésito
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nacional regular que da lugar al nacimiento del derecho
de prioridad en que conste claramente el dia, hora y mi-
nuto en que se realizd, los productos o servicios que am-
para y una reproduccién del distintivo solicitado como
marca. La reivindicacion de prioridad implica el pago de
la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

Como se trata de reivindicar una prioridad, ¢s indiscu-
tible que debe consignarse en el certificado, con la mayor
exactitud, los datos de presentacién que decidiran la pre-
tendida prioridad, pues entendemos que el elemento de-
cisorio, puede y debe ser precisamente el dia, hora y mi-
nuto de su presentacion.

Todo ello de acuerdo con el contenido del parrafo 1
del articulo 16 y mas exactamente con el parrafo 1., del
articulo 21, que hace relacion precisamente a la fecha de
presentacion y depdsito que da lugar al nacimiento de un
derecho de prioridad, y también el apartado b), del parra-
fo 2, del articulo 26 entre otros.

ENMIENDA NUM. 149

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 16
Al articulo 23.3

De supresion.

De la frase «que debera hallarse en el Registro de la Pro-
piedad Industrial» de tal forma que el parrafo quedaria
como sigue: '

«Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en
una exposicion oficial u oficialmente reconocida, se men-
cionara el Acta en que conste esta circunstancia asi como
¢l distintivo y los productos o servicios que a ella corres-
ponden.»

JUSTIFICACION

Carcce de sentido que ademas de la mencion del Acta
s¢ exija que ésta se haya llevado al Registro de la Propie-
dad Industrial. Es un requisito redundante y ademas in-
congruente con ¢l contenido del apartado 4 del mismo
articulo.

— 71 —



CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1988.—SERIE A. NUM, 56-6

ENMIENDA NUM. 130

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 17

Al articulo 25.3

De modificacion.
Consiste en sustituir su actual redacciéon por la que
sigue:

«Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial exa-
minar4 si el signo o medio solicitado como marca esta in-
curso en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el
articulo 12. En el caso de que asi fuere, el Registro de la
Propiedad Industrial suspendera la solicitud, mediante
resolucion motivada que comunicara al solicitante para
que el plazo de un mes presente las alegaciones oportu-
nas, a la vista de las cuales se acordara lo quc proceda.»

JUSTIFICACION

Se busca con la enmienda una mayor igualdad en el
procedimiento y la actuacion de oficio del Registro ante
las prohibiciones absolutas del articulo 12, sin establecer
diferencias entre las mismas, que es o que se hace, im-
procedentemente, en la actual redaccion del articulo.

ENMIENDA NUM. 151

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 18

Al articulo 27.2

De supresion,

Counsistente en la supresion de la altima frase del apar-
tado que se enmienda, us decir, de las palabras «vy estara
sometido al pago du la tasa correspondientes.

JUSTIFICACION

No parcce logico que se exija tasa alguna por formular
oposicion al registro de fa marca solicitada; va on contra

de las garantias juridicas del interesado, tal como se re-
coge, entre otras, en la Ley de Procedimiento Administra-
tivo a la que como derecho supletorio se remite el articu-
lo 11 del Proyecto de Ley de Marcas. :

ENMIENDA NUM, 152

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 19

Al articulo 28.3

Pe modificacion y de adicion.

Consiste en la sustitucion de las palabras «de la sus-
pensa» por las de «de la resolucion de suspension», y ade-
mas en la adicion de lo siguiente:

«Siempre que del examen practicado en el Registro se
desprenda la cxistencia de algun titular de una marca,
nombre comercial o rotulo, anteriormente solicitados o
registrados, se comunicara al interesado de oficio la soli-
citud en curso.»

JUSTIFICACION

Mcjora de la redaccion en cuanto a la enmienda de mo-
dificacion y otorgamiento de las garantfas juridicas vy 16-
gicas a los terceros interesados, ya que es impensable que
se monte en las empresas un dispositivo para seguir dia
a dia ¢l Buletin Oficial dc la Propiedad Industrial a fin de
defender la ilegftima intromisién de un tercero en el pa-
trimonio empresarial.

ENMIENDA NUM. 153
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 20

Al articulo 28 4

De modificacion.
Consistente en la sustitucion de las palabras «al sus-
pensor, por las de «a la resolucion de suspensions.

— 72 —



CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1988.—SERIE A. NUM. 56-6

JUSTIFICACION

Mejora de redaccién.

ENMIENDA NUM. 154

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 21

Al articulo 29

De modificacion.
Consistente en la sustitucién de las palabras «al sus-
penso, por las de «a la resolucion de suspension».

JUSTIFICACION

Mejora de redaccion.

ENMIENDA NUM. 155
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 22

Al articulo 33

De supresion.
JUSTIFICACION

El articulo ¢s absurdo en su contenido, ademas de la
contradiccion manifiesta ¢n que incurren los parralos uno
v dous.

ENMIENDA NUM. 156

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 23

Al artfculo 34.1

De modificacién.
Quedaria redactado como sigue:

«La inscripcion en el Registro de una marca comercial
respecto a un producto debera contar con la conformidad
de quien tenga registrada a su favor la fabricacion del
mismo.»

JUSTIFICACION

La exigencia que se contiene en la redaccion propuesta
parece logica, y extrafia que en el articulado no se con-
tenga, al menos con la claridad suficiente, un precepto
semejante.

ENMIENDA NUM. 157

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 24

Al articulo 35.1, parralo 2.

Se pide la supresion del parralo 2., del articulo 35.1.
JUSTIFICACION

Entendemos que es ambigio v complejo. Se habla de
«indemnizacion razonable», dificil sicmpre de fijar. Ade-
mas sc senala para computo del periodo que podria ser
motivo de indemnizacion, ¢l de la fecha de publicacion
en ¢l Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, que tam-
pocou s exacto, al entrar en juego los plazos que se esta-
blecen para el pago de las tasas v de los quinquenios, que
sc fijan en el articulo 30.1 v 2 que pueden ser ampliados
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de hecho, en los términos que se contemplan en ¢l parra-
fo 3 del mismo.

ENMIENDA NUM. 158
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 26

Al articulo 40
De adicion.
_Consistente en anadir, al final del parrato unico del ar-

ticulo, las palabras «dejando a salvo lo dispucsto ¢n los
articulos 48 y 49 de la presente Ley».

JUSTIFICACION

Por coherencia con lo dispuesto en los mencionados
articulos.

ENMIENDA NUM. 159

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 27
Al articulo 45.1
D¢ adicion.
Consistente en que el apartado comience con las pala-

bras: «Salvo pacto en contrario, la inscripcion de la ce-
sion a licencia...»

JUSTIFICACION

Respeto ala libertad contractual v de mercado,
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ENMIENDA NUM. 160
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 28

Al articulo 48.1 v 3

De adicion.

Para ¢l supuesto de que no se acepte la enmienda de su-
presion del articulo 13, por subsumir su contenido en ¢l
actual articulo 12, la presente enmienda de adicion con-
sistird c¢n afadir en los apartados 1 vy 3 del articulo 48 1a
mencion al articulo 13, de modo que se mencionarian ¢x-
presamente los articulos 1, 12 v 13 de la presente Ley.

" JUSTIFICACION

Por coherencia con las enmiendas a los articulos 12 v
13, va que en todos los supuestos que se contemplan cn
¢l articulo 13 del provecto nos encontramos con un vicio
que determina la nulidad absoluta del Registro, a tenor
de lo dispuesto en el articulo 1. de la Ley.

'ENMIENDA NUM. 161
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 29

Al articulo 49.1 v 2

De supresion.
Consistente en suprimir la mencion del articulo 13 por
abarcar supuestos de nulidad absoluta.

JUSTIFICACION

Por coherencia con las enmiendas a los articulos 12, 13
v 48 de la Lev, v poriguales razones que las aducidas para
formular dichas enmicndas,
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ENMIENDA NUM. 162

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 30

Al articulo 54 apartado d)

De adicion.

Consistente en anadir detras de «el titular de la marca
no cumplanr, las palabras «durante el plazo que reglamen-
tariamente se establezca, las condiciones fijadas en el ar-
ticulo 10 de la Ley».

JUSTIFICACION

Parece una exigencia légica el que se senale un plazo
ya que durante ¢l pueden subsanarse los motivos debidos
a circunstancias fortuitas, ajenas a la voluntad del titular
o relacionadas con un cambio de titularidad «mortis
causa».

ENMIENDA NUM. 163

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 31

Al articulo 62.2

De modificacion.
Se propone la siguiente redaccion:

«Cuando mediante Sentencia firme se¢ declare que el ti-
tular de una marca colectiva se ha negado arbitrariamen-
te a autorizar el ingreso en la asociacion de una persona
que reuna los requisitos fijados en el Reglamento, ¢sta
tendra derecho al ingreso en la asociacion v a la corres-
pondiente inscripeion en el Registro.»

JUSTIFICACION

No parcce logico que por la conducta del titular se cas-
tigue a toda la asociacion que disfruta de la marca colec-
tiva, va que sc sobreentiende que el titular s un organo
de Ta asociacion; en otro caso, si por titular se entiende
la asociacion completa, la actual redaccion del parralo

que se enmienda solo seria logica en el supuesto de que
la decision se hubiera adoptado por unanimidad.

ENMIENDA NUM. 164
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 32

Al articulo 67.3

De supresion.

JUSTIFICACION

El supuesto es absurdo. No se debe cancelar el registro
de una marca de garantia por la conducta injusta de su
titular. Lo légico es obligarle a admitir en el seno del re-
gistro a la persona que acredite su capacidad para cum-
plir los requisitos que fija el Reglamento.

ENMIENDA NUM. 165
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 33

Al articulo 71.1

De adicion.
Consistente en anadir al final del parrafo las siguientes
palabras:

«0 por quicnes tengan interés directo en la misma.»

JUSTIFICACION

En congruencia con el respeto a los derechos ¢ intere-
ses legitimos, que establece nuestro ordenamicento juridi-
co procesal.
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ENMIENDA NUM. 166

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 34

Al articulo 75

De supresion.

JUSTIFICACION

El contenido del articulo nos parece inadecuado por ra-
zones economicas. Una vez removidas las causas que mo-
tivaron la cancelacion o la falta de renovacion, parece lo
mas adecuado no introducir una sancion que perjudica a
la empresa y al mercado, es decir, a la economia nacional.

Miquel Roca i Junyent, e su calidad de portavoz del
Grupo Parlamentario de la Minoria Catalana, presenta 44
enmicndas al provecto de Ley de Marcas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1988.—El Portavoz, Miquel Roca i Junyent.

ENMIENDA NUM. 167

PRIMER FIRMANTE.:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al provecto de Ley de Marcas, a los cfectos de
modificar la redaccion del articulo 1, del relerido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo |

Se entiende .. /... o servicios de una persona, de produc-
tos o servicios idénticos o similaces de otra persona.»

JUSTIFICACION

Con la utilizacion de las marcas, una empresa persigue
la finalidad de que los productos o servicios que proce-
den de ella se distingan de los productos o servicios idén-
ticos o similares procedentes de otra empresa dilerente,
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competidora suva. Asi pues, un elemento fundamental del
concepto de marca radica en que, con referencia a una de-
terminada empresa (en general una determinada persona
fisica o juridica), la marca sirve para distinguir los pro-
ductos o servicios propios de los ajenos. Este clemento
fundamental es ignorado en el texto original.

El texto que se propone evita ¢l defecto senalado v con
¢llo no hace mas que seguir la linea de la generalidad de
las legislaciones. Asi ocurre, por ejemplo, en la lev alema-
na de 1974 (art. 1), la ley nortcamericana de 1984
(art. 1.127), la lev francesa de 1978 (art. 1), entre otras,
v asi ocurre también en las versiones de octubre v febre-
ro de 1986 del proyecto de Directiva comunitaria (art. 1,
bis) v del provecto de Reglamento sobre la marca tomu-
nitaria (art. 3).

ENMIENDA NUM. 168

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda qug presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al provecto de Ley de Marcas, a los cfectos de
suprimir el apartado 2, del articulo 7 del relerido texto.

JUSTIFICACION

Con la supresion del apartado 2 se elimina el requisito
de aportar una declaracion de uso de la marvca como con-
dicion para la renovacion de su registro. Este requisito,
quce es inexistente en la vigente normativa espanola, su-
pone mas inconvenicntes que ventajas, v con su elimina-
cion el provecto de Lev sealinea con la normativa comu-
nitaria en provecto, con la normativa nacional de los dis-
tintos paises de la CEE v con la normativa de las marcas
internacionales que se registran bajo el Arreglo de Ma-
drid.

En clecto, dicho requisito (que estaba incluido en el ar-
ticulo 13 de las primeras versiones del provecto de Direc-
tiva comunitaria) consta suprimido en la reunion del Gru-
po de Trabajo de 9/10 octubre 1986. No figura en la le-
gislacion de ninguno de tos 11 paises comunitarios res-
tantes v tampoco figura en los textos del Arreglo de Ma-
drid, segan los cuales la renovacion se limita al simple
pago de la tasa prevista, )

La inclusion de tal requisito en [a nueva Lev espanola
de marcas Hevaria consigo los perjuicios siguientes:

a)  La legislacion espanola divergiria de todas las nor-
mativas aplicables en todo ¢l ambito de la CE.

D) Los titulares de marcas nacionales espanolas regis-
tradas quedarian discriminados respecto a los titulares
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de marcas comunitarias y de marcas internacionales con
efectos en Espana para cuya renovacion no se requiere
ninguna declaracién de uso.

¢) Dicha discriminacidn recaeria especialmente sobre
las eqpresas espanolas, que son las que mas acuden al reé-
gistro de marcas nacionales, y las pondria en una situa-
cion de inferioridad respecto a las emprresas extranjeras
(comunitarias o extracomunitarias) que son masiva o ex-
clusivamente las titulares de las actuales marcas interna-
cionales y de las futuras marcas comunitarias.

d) Un efecto importante de dicha discriminacién se-
ria que las empresas espanolas perderian sus marcas na-
cionales espafiolas de reserva o defensivas, mientras que
las empresas extranjeras podrian continuar poseyéndolas
por la via de las marcas comunitarias o marcas interna-
cionales con efectos en Espana.

¢) Ademas, los titulares de marcas nacionales espafio-
las de reserva que las hubieran internacionalizado acu-
diendo al Arreglo de Madrid perderian sus marcas inter-
nacionales (incluso las que estuvieran utilizdndose en el
extranjero) cuando todavia existiera el nexo de dependen-
cia de la marca internacional respecto a la correspondien-
te marca nacional espanola.

f} Los titulares de marcas espafiolas realmente usadas
en Espaia correrian riesgos irreparables de pérdida de su
derecho por razones meramente formales en el caso de fa-
llos burocraticos al preparar las solicitudes de reno-
vacion.

Todos los inconvenientes expuestos no quedan compen-
sados por la posible ventaja de que la exigencia de la de-
claracién de uso signifique una descongestion del Regis-
tro de Marcas, sobre todo teniendo en cuenta que en el
proyecto de Ley se adoptan ya otras eficaces medidas para
producir una descongestion, tales como la reduccion de
la duracién de veinte a diez afos, la inversion de la carga
de la prueba de uso, la limitacién de las posibilidades o
plazos de rehabilitacion, el mayor nimero de prohibicio-
nes absolutas y relativas de registro, etcétera.

ENMIENDA NUM.. 169

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del articulo 6, apartado 2, del re-
ferido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 6

2. A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada

quinquenio sera, seguin proceda, la establecida para el pri-
mero en el parrafo 2, del articulo 30 de la presente Ley
y, para el segundo, el dltimo dia del mes en que se cum-
pla el quinto aniversario de la fecha de depésito de la so-
licitud inicial de registro, pudiendo en este dltimo caso
efectuarse validamente el pago correspondiente en el pla-
zo de un mes desde dicha fecha.»

JUSTIFICACION

Puesto que, como establece el articulo 30, el pago del
primer quinquenio debe hacerse a partir de la publica-
cion en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» de
la concesion, a diferencia del segundo quinquenio que
debe hacerse en el 5.° aniversario de la solicitud, en este
articulo deben diferenciarse los dos quinquenios, tal y
como se hace en el texto propuesto.

ENMIENDA NUM. 170

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comisién de Justicia

e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar el articulo 7. del referido texto.

ENMIENDA

Redaccién que se propone:

«Renovacion del registro de la Marca.»

JUSTIFICACION

De lo que trata este articulo, en realidad, es de la reno-
vacion del Registro de la marca y no de la renovacion de
la marca como tal.

ENMIENDA NUM. 171

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
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e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar el enunciado del articulo 10 del referido texto.

Redaccién que se propone:

«Articulo 10

Personas legitimadas para solicitar el registro de mar-

cas.»

JUSTIFICACION

De lo que se trata en este articulo, en realidad, es de la
legitimaci6n para solicitar el registro de marcas y no de
la legitimaci6n para solicitar marcas como tales.

ENMIENDA NUM. 172

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minorfa Catalana ante la Mesa de la Comisién de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar el apartado 3 del articulo 10 del referido texto.

Redaccién que se propone:

«Articulo 10

3. Se propone dar a este apartado un enunciado pro-
pio, trasladdndolo a un nuevo articulo independiente, tal
como sigue:

Articulo 10 bis.
Paris

Invocacion del Convenio de la Union de

Las personas naturales juridicas... (continuar cbn el tex-
to publicado).»

JUSTIFICACION

Contrariamente a lo que expresa el enunciado del ar-
ticulo 10, su apartado 3 no contempla propiamente la le-
gitimacién para solicitar el registro de marcas (de lo cual
se ocupan los apartados 1 y 2), sino que contempla algo
mucho mas amplio, cual es la facultad de invocar la apli-
cacion de todas las disposiciones del Convenio de la Union
de Paris. Por ello, procede su encuadramiento bajo el
enunciado propuesto. ’

ENMIENDA NUM. 173

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario#le la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comisién de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del articulo 12 del referido texto.

Redaccién que se propone
«Articulo 12

1. No podran registrarse como marcas, ademas de los
signos que no puedan constituir marca conforme al ar-
“ticulo 1, los siguientes:

a) Los que consistan en signos o indicaciones genéri-
cas, entendiéndose por tales los que se hayan convertido
en usuales para designar los productos o los servicios en
el lenguaje comun o en las costumbres leales y constan-
tes del comercio.

b) Suprimir.

¢) Los que consistan en signos o indicaciones... (resto
igual). ' :

d) (Igual al proyecto).

e) (Igual al proyecto).

f) (Igual al proyecto).

g) (Igual al proyecto).

h) Los que reproduzcan ../..., provincias u otras enti-
dades locales, a menos... (resto igual).

i) Los signos contemplados en el articulo 6 del Acta
vigente en Espafia del Convenio de la Unié6n de Paris para
la proteccién de la propiedad industrial de 20 de marzo
de 1883 que no hayan sido autorizados por las autorida-
des competentes. En todo caso, (resto igual).» '

JUSTIFICACION

En la nueva redaccién de la letra a) que proponemos,
se refunden en un solo apartado el texto de las letras a)
y b), por la razén de que cuanto se expresaba bajo la le-
tra b) no es ni mas ni menos que el propio concepto de
signo o indicacién genéricos. De no hacerse esta refundi-

-cion se incurriria en una redundancia y se invitarfa a bus-
car artificiosamente significados distintos a dos textos
que tienen igual significado, con las consiguientes desvia-
ciones interpretativas y confusiones.

Ademas, se sustituyen las expresiones «se componen ex-
clusivamente de» y «estén exclusivamente compuesto
por» por la expresién «coinsistan en». porque un signo
complejo compuesto de varios signos genéricos (por ejem-
plo una frase formada por palabras genéricas) puede es-
tar desprovisto de caracter genérico, segun tiene declara-
do reiteradamente la jurisprudencia espaiiola.

Por ultimo, se suprime «habituales» por ser redundan-
te con‘«usuales» y por coherencia con el texto del articu-
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lo 54, letra b) y con el texto de articulos correspondien-
tes de los proyectos de Directiva y Reglamento sobre la
marca comunitaria.

La letra b) se suprime por quedar refundida en el texto
propuesto bajo la letra a).

En la letra c) por las razones anteriores, se sustituye
«se compongan exclusivamente de» por «consistan en».

En la letra h) se anade la frase «u otras entidades loca-
les» para cubrir otros casos tales como: mancomunida-
des municipales, comarcas, consejos insulares, etc.

En la letra i) se clarifica el texto poniendo en primer lu-
gar el supuesto que preside el contenido del texto, o sea,
el articulo 6 del CUP.

ENMIENDA NUM. 174

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del apartado 2 del articulo 13 del
referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 13

2. Sin embargo, podra ../... registral anterior, y se
adopten, en su caso, medidas apropiadas para cvitar el
riesgo de confusion.

Lo mismo sera aplicable al caso de una marca idéntica
a otra marca o nombre comercial anteriormente solicita-
do o registrado para productos, servicios o actividades
similares.»

JUSTIFICACION

El texto inicial, al decir «siempre que se adopten», pa-
rece dar a entender que en todos los casos es necesaria la
adopcion de medidas para evitar riesgos de confusion,
cuando en realidad, la necesidad de adopcién de tales me-
didas depende en cada caso del grado de semejanza de
los distintivos enfrentados y del grado de similitud de los
respectivos productos, servicios o actividades.

En consideracién al llamado «principio de la especiali-
dad», que preside en general los preceptos del presente
proyecto de Ley, se hace extensiva la propuesta al caso
de identidad de distintivos destinados a productos, servi-
cios o actividades no idénticos.

ENMIENDA NUM. 175

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comisi6rf de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
suprimir la letra c) del articulo 14 del referido texto.

JUSTIFICACION

El supuesto contemplado en la letra c) debe ser supri-
mido, porque una marca registrada, por si misma y sin
entender a la utilizacion que de ella se haga, no da lugar
a un aprovechamiento indebido de la reputacién de otro
signo registrado, especialmente si estd destinada a pro-
ductos o servicios no similares y no se trata de una mar-
ca altamente renombrada.

Ademas, el texto publicado puede dar pie a una inter-
pretacion amplia, en el sentido de que hay aprovecha-
miento indebido —y por tanto la prohibicién de registro—
en cualquier caso de identidad entre distintivos (aunque
fueran distintivos practicamente desconocidos en el mer-
cado y destinados a productos, servicios o actividades no
similares), con lo cual se ignora el «principio de la espe-
cialidad» que preside en general este proyecto de Ley.

Por otra parte, en la medida que la utilizacién de una
marca diera lugar a un aprovechamiento indebido de un
registro anterior, se trataria de un acto de competencia
desleal de los ya previstos en el Titulo IX de este proyec-
to de Ley, incluido de manera general en el articulo 89y
particularmente en la letra a) del articulo 90.

ENMIENDA NUM. 176

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda (alternativa) que presenta el Grupo Parla-
mentario de la Minoria Catalana ante la Mesa de la Co-
mision de Justicia e Interior al proyecto de Ley de Mar-
cas, a los efectos de modificar la redaccion de la letra c)
del articulo 14 del referido texto.

Redaccién que se propone:
«Articulo 14

¢) ' Las que por su identidad con una marca registrada
altamente renombrada comporten un aprovechamiento
indebido de la reputacion de la marca altamente re-
nombrada.»
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JUSTIFICACION

El texto publicado puede dar pie a una interpretacién
amplia, en el sentido de que hay aprovechamiento inde-
bido —y por tanto, prohibicion de registro— en cualquier
caso de identidad entre distintivos, sin necesidad de que
concurran circunstancias excepcionales y aunque sean
destinados a productos, servicios o actividades no simila-
res, con lo cual se ignoraria de manera total el «principio
de la especialidad» que preside en general este proyecto
de Ley.

El texto propuesto evita lo indicado y deja limitado el
precepto a un supuesto excepcional mas estricto, cual es
el de identidad con una marca registrada altamente
renombrada. '

ENMIENDA NUM. 177

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia

e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de |

modificar la redaccién de la letra d) del articulo 14, del
referido texto.

Redaccién que se propone:
«Articulo 14

d) Las que reproduzcan o imiten creaciones protegi-
das por un derecho de propiedad intelectual o industrial,
a no ser que medie la debida autorizacion del titular de
estos derechos, asi como las que por su identidad o seme-
janza con un nombre comercial usado, para designar ac-
tividades relacionadas con los productos o servicios de la
marca, puedan inducir a confusion en el mercado.»

JUSTIFICACION

Evitar la laguna legal que se produciria dentro de las
prohibiciones relativas con la omisién de los derechos que
se reconocen al nombre comercial usado y no registrado
en virtud del articulo 80.

ENMIENDA NUM. 178

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del apartado 2 del articulo 15, del
referido texto.

Redaccién que se propone:
«Articulo 15

2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en
los articulos 3, 27 y 49 de la presente Ley, .../... pedir su
anulacion, o bien reivindicar la marca o la solicitud de
marca.»

JUSTIFICACION

Debe existir la posibilidad de reivindicar tanto la mar-
ca concedida como la solicitud de marca, dependiendo de
la situacion procesal en que se encuentre ésta en el mo-
mento de reivindicar la propiedad. La modificacién cla-
rifica esta doble situacion y ademas es coherente con la
posibilidad de reivindicar la solicitud de marca tal y
como establece, por ejemplo, el articulo 3.3.

También se ha anadido la mencién al articulo 49, que
es el que hace referencia a las causas de nulidad relativa,
puesto que en el texto del articulo se prevé la posibilidad
de pedir la anulacién.

ENMIENDA NUM. 179

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta €l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
suprimir la expresion «ademas del castellano» del apar-
tado 3 del articulo 17, del referido texto.

JUSTIFICACION

En las Comunidades Auténomas donde existe otra len-
gua oficial, su utilizacién debe respetarse en una auténti-
ca situacion de cooficialidad lingiistica y no desde una
perspectiva meramente testimonial. '
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ENMIENDA NUM. 180

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comisién de Justicia
¢ Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos de
modificar la redaccion del articulo 19, apartado d), del
referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 19

d) Una descripcion ../... que sean genéricos o se hallen
comprendidos en los casos de los apartados a), b) y ¢) del
articulo 12 de la presente Ley.»

JUSTIFICACION

De la misma forma que se pueden excluir los elemen-
tos genéricos, objeto de prohibicién absoluta, segin el
apartado a) del articulo 12, deben poderse excluir tam-
bién aquellas indicaciones que se hayan convertido en ha-
bituales o usuales (apartado b) del articulo 12 o las in-
dicaciones que sirvan en ¢l comercio para designar la es-
pecie, la calidad, etcétera (apartado c) del articulo 12
también objeto de prohibicion absoluta y que, de forma
no reivindicable, puedan formar parte, de marcas com-
plejas como, por cjemplo, ctiquetas, etcétera.

ENMIENDA NUM. 181

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicenda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior al provecto de Lev de Marcas, a los efectos
de anadir un apartado 2 (nucvo) al articulo 19, del rele-
rido texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 19. (nuevo apartado)

2. Cuando la marca incluva una denominacion que

tenga un significado en alguna de las lenguas oficiales del
Estado espanol podra incorporarse al distintivo socilita-
do la traduccion o traducciones de dicha denominacion
en otra u otras lenguas del Estado espanol. Cada version
del distintivo sera examinada por si misma v, caso de ob-
Lenerse proteccion para varias versiones, la proteccion re-
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caera sobre cada una como tal, sin entenderse que queda
referida a todas cllas consideradas como un conjunto.»

JUSTIFICACION

Esta enmienda persigue cl fin de dar un tratamiento
adecuado a la pluralidad lingiistica del Estado espariol.
La solucion propuesta es analoga a la adoptada en Suiza
por la Ley federal, relativa a la proteccion de las marcas
(articulo 12), y evita que en el caso contemplado tenga
que adoptarse la antieconémica solucion de solicitar tan-
tos registros separados de marca como versiones idioma-
ticas se desee proteger.

ENMIENDA NUM. 182

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos
de modificar los apartados 1 y 2 del articulo 23 del refe-
rido texto,

Redaccion que se propone:
«Articulo 23

I.  El solicitante que desee reivindicar la prioridad de
una solicitud anterior debera presentar una copia certifi-
cada por la Oficina del pais de origen de la solicitud an-
terior, en la que conste claramente la fecha en que se rea-
lizo la solicitud, los productos o servicios que ampara y
una reproduccion del distintivo solicitado como marca.
La reivindicacion de prioridad implica ¢l pago de la tasa
correspondiente.

2. En ¢l caso contemplado en el apartado anterior, ¢l
solicitante debera presentar la copia certificada en el pla-
70 de tres meses a contar desde la fecha de presentacion
de la solicitud de ta marca. De no hacerlo asi, se conside-
rara reiterada la reivindicacion de prioridad v se le asig-
nara a la solicitud la que le corresponda segun la fecha,
hora v minuto de la presentacion de la misma.»

JUSTIFICACION

Scgin establece el articulo 4 del Acta Vigente en Espa-
na del Convenio de la Union de Pavis para la Proteccion
de la Propicdad Industrial, de 20 de marzo de 1883, ¢l de-
recho de prioridad se reconoce al depositante de-una so-
licitud de marca anterior con indepéndencia de Ta sucerte
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posterior de esta solicitud. También establece dicho Con-
venio que la documentacién que podran exigir los paises
de la Union es una copia certificada por la Oficina de ori-
gen de la solicitud, y no del registro.

La enmienda propuesta al parrafo 1 satisface lo previs-
to en el articulo 4 del citado Convenio Internacional, uti-
lizando la misma nomenclatura ya empleada en ¢l ar-
ticulo 29 de la Ley 11/1986 de Patentes de reciente apro-
bacion por el Congreso.

En el parrafo 2 se ha sustituido la palabra «titular» por
«solicitante», en concordancia con lo anterior, puesto que,
como se ha dicho, lo que se debe presentar es una copia
certificada de la solicitud prioritaria vy ¢l que debe acre-
ditarle es el solicitante, no ¢l titular.

ENMIENDA NUM. 183

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de¢ modificar ¢l apartado 2 del articulo 25, del referido
texto.,

Redaccion que se propone:
«Articulo 25

2. Las irregularidades que se observen en la solicitud
s¢ notificaran al solicitante, para que pueda subsanarlas
enel plazo de dos meses a contar desde la publicacion de
las irregularidades en el “Boletin Oficial de la Propicdad
Industrial”. Este plazo se podra prorrogar, por otros dos
meses, previa peticion de prorroga solicitada con anterio-
ridad a la cxpiracion del plazo. Si en cstos plazos no se
subsanasen las irregularidades la solicitud se tendra por
no presentada; la resolucion se publicara en ¢l “Boletin
Oficial de la Propicdad Industrial.”»

JUSTIFICACION

Es conveniente que ¢l plazo para subsanar las irrepu-
laridades obscervadas durante ¢l examen formal, al igual
que se establece en el Lev 1171986 de Patentes, sca de dos
meses contados desde la publicacion de las irvegularida-
des en el “Boletin Oficial de la Propicdad Industrial”, por
motivos de concordancia entre estas dos modalidades de
la Propiedad Industrial.

Por otra parte, también en materia de marcas existen
motivos que aconscjan prever la posibilidad de prorrogar
el plazo para dicha subsanacion de irregularidades for-
males.
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En clecto, muchos solicitantes residen en lugares aleja-
dos ¢n los que las comunicaciones precisan de un cierto
ticmpo. Existen, por otra parte, periodos vacacionales du-
rante los cuales, las empresas se encuentran cerradas v se
dificulta la recepcion de comunicaciones.

Otras veces, ¢s necesario presentar documentos que de-
ben ser expedidos o certificados por Departamentos de la
Administracion siendo dificil obtenerlos con la suficiente
rapidez, si los plazos son cortos.

Finalmente, es habitual encontrar en la legislacion
comparada vy, sobre todo, en la de los paises comunitarios
con la que se pretende alinear la nueva Leyv, la posibili-
dad dc obtener prorrogas de plazo.

ENMIENDA NUM. 184

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior al provecto de Ley de Marcas, a los cefectos
de modilicar los apartados 1, 2 v 3 del articulo 28 del re-
ferido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 28

1. Transcurrido ¢l plazo para la presentacion de opo-
siciones, havan sido éstas 0 no presentadas, se procedera
a realizar el examen de oficio de la solicitud, senalando
las prohibiciones previstas en los articulos 12 v 13 en que
dsta pueda incurrir, asi como las previstas en los articu-
los 14 v 15 si hubicran sido aducidas como motivo de opo-*
sicion segun el articulo 27,

Cuando no sc hubicran presentado oposiciones v delr
examen realizdo de olicio resultara que la solicitud no in-
curre en las prohibiciones establecidas en la Lev, se pro-
pondra la concesion de la marca solicitada.

3.
exista algan reparo senalado de oficio por el Registro. se
deceretara la suspension del expediente, notificandose al
solicitante los motivos del repavo v trasladandosele copia

En el supuesto de que se presenten oposiciones o

de las oposiciones formuladas, publicandose posterior-
mente en ¢l “Baoletin Oficial de fa Propicdad Industrial”
las menciones de la oposicion v los reparos senalados de
olicio, para que ¢l solicitante presente sus alegaciones en
el plazo de dos meses a contar desde Ta publicacion fel
suspenso en el “Boletin Oficial de o Propiedad Indas-
trial”, Este plazo se podra provrogar, previa peticion de
provroga solicitada con antevioridad a la expiracion del

plazo, u otros dos meses.»
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JUSTIFICACION

Es conveniente que la posibilidad inicial de efectuar re-
paros a la solicitud en base a las prohibiciones oponen-
tes, pues el Registro no cuenta, entre los datos que posee,
con los previstos en dicho articulo (nombres, apellidos,
seudénimos, creaciones de propiedad intelectual, eic.)
que por no ser registrales, no le permitirian examinar ade-
cuadamente dichas prohibiciones.

Por otro lado, no existe en el Registro la tigura de Exa-
minador, tal y como se cita en dicho articulo, por lo que
es conveniente no delimitar excesivamente quién compu-
tara esa tarca de forma limitativa.

Es preciso también prever el traslado de los motivos
del suspenso y copia de las oposiciones al solicitante para
que pueda contestar al suspenso de forma adecuada.

Es conveniente que ¢l plazo para subsanar las irregu-
laridades observadas durante el examen formal, al igual
que se establece en la Ley 11/1986 de Patentes, sea de dos
meses contados desde la publicacién de las irregularida-
des en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».

Por otra parte, también en materia de marcas existen
motivos que aconsejan prever la posibilidad de prorrogar
el plazo para dicha subsanacion de irregularidades for-
males. En efecto, muchos solicitantes residen cn lugares
alejados con los que las comunicaciones precisan de un
cierto tiempo. Existen, por otra parte, periodos vacacio-
nales durante los que las empresas se encuentran cerra-
das y que dificultan la recepcién de comunicaciones.

Otras veces, ¢s necesario presentar documentos que de-
ben ser expedidos o certiticados por Departamentos de la
Administracién sicndo dificil obtenerlos con la suficiente
rapidez si los plazos son cortos.

Finalmente, es habitual encontrar en la legislacion
comparada y sobre todo en la de los paises comunitarios
con la que se pretende alinear la nueva Ley, la posibili-
dad de obtener prorrogas de plazo como la propucsta en
atencion a los motivos senalados.

ENMIENDA NUM. 185

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior al provecto de Lev de Marcas, a los electos
de maodificar la redaccion del articulo 29, del relerido
lexto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 29

Transcurrido el plazo lijado para la contestacion al sus-
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penso, haya o no contestado el interesado, se propondra
la concesion o denegacion de la solicitud de marca, segan
proceda y se resolverd el expediente mediante resolucion
motivada, especilicandose, en caso de denegacion, los mo-
tivos y registros causantes de ésta.»

JUSTIFICACION

Es preciso que, ademas de una propuesta de concesion
o denegacion, exista una resolucion (de concesion o dene-
gacion), propiamente dicha. En la redaccién precedente
se omitia dicha etapa del procedimiento. También, para
que resulte concordante con lo previsto en la Ley 11/1986
de Patentes (articulo 39.9), es necesario especilicar que la
resolucion debera ser motivada y que en caso de denega-
cién se deberan sefalar los motivos de dicha denegacion.
Ello permitira ademas, conocer con qué registro resulta
conflictiva la solicitud denegada e intentar obtencer las au-
torizaciones previstas en ¢l articulo 13.2 de la Ley.

ENMIENDA NUM. 186

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos
de modificar la redaccion del apartado | del articulo 30,
del referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 30

1. La resolucion de denegacion o concesion de la mar-
ca serd notificada a los interesados y publicada en ¢l “Bo-
letin Oficial de la Propiedad Industrial”.»

JUSTIFICACION

Es oportuno prever la notificacion de la resolucion a los
interesados para que conozcan los motivos de ta misma
v no puedan alegar indefension a los efectos de los recur-
sos que prevé la Lev reguladora de la Jurisdiccion Con-
tencioso-Administrativa,
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ENMIENDA NUM. 187

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion del apartado 3 del articulo 30,
del referido texto.

Redaccién que se propone:
«Articulo 30

3. Vencido el plazo para el pago de las tasas mencio-
nadas en el parrafo anterior, sin haberse satisfecho su im-
porte, podra procederse al pago de las mismas dentro de
los seis meses siguientes, siempre y cuando el pago del
primer quinquenio se abone con un recargo del 25 por
ciento dentro de los tres primeros meses, y de un 50 por
ciento dentro de los tres meses siguientes, hasta un maxi-
mo de seis meses de demora.»

JUSTIFICACION

Por motivos de congruencia gramatical, deben plurali-
zarse los vocablos «los mismos», pues son dos las tasas (ti-
tulo y primer quinquenio) que se prevé pagar en ¢l apar-
tado 2 de este articulo. Ademas, se aclara que lo que esta
sujeto a recargos del 25 y 50 por ciento es unicamente el
primer quinquenio, pues la tasa de titulo no esta sujeta a
. recargos aunque se¢ pague dentro de los scis meses.

ENMIENDA NUM. 188

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de adicionar un nuevo apartado 3, al articulo 32, det re-
ferido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 32

3. El titular de una marca registrada podra impedir
que los comerciantes o distribuidores supriman dicha
marca sin su expreso consentimiento, si bien, no podra
impedir que afiadan por separado marcas o signos distin-
tivos propios.»

JUSTIFICACION

El supuesto de supresion de marca esta expresamente
contemplado en el articulo 123, punto 4., del Estatuto so-
bre Propiedad Industrial. Al quedar éste derogado, es ne-
cesario que un precepto analogo quede incorporado al
Proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 189

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion del apartado 1 del articulo 35,
del referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 35

1. La solicitud de Marca confiere a su titular, a partir
de la fecha de su publicacién, una proteccion provisional
consistente en el derecho a exigir una indemnizacién ra-
zonable y adecuada... (resto igual).»

JUSTIFICACION

La redaccion de la primera parte que se suprime del
texto propuesto «el derecho conferido por la Marca solo
se podra oponer a terceros a partir de la publicacion de
su concesion», ¢s inconsistente v confusoria va que esta
oposicion a terceros parece que pueda ser un escrito de
oposicion en via administrativa. El articulo 35 modifica-
do queda equiparado al articulo 59 apartado 1 de la Lev
de Patentes.

ENMIENDA NUM. 190

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al Provecto de Ley de Marcas, a los cfectos
de adicionar ¢l apartado 2 del articulo 40, del referido
texto.
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Redaccion que se propone:
«Articulo 40

2. Sélo podra reclamarse indemnizacion de danos y
perjuicios por hechos acaccidos durante los cinco anos in-
mediatamente anteriores a la fecha en que se ¢jercite la
correspondiente accion.»

JUSTIFICACION

Este articulo trata de equiparse al articulo 71 de la Ley
de Patentes, y en tal sentido el articulado del proyecto es
idéntico al apartado | del articulo 71 de la Ley de Paten-
tes, pero el articulo 71 de dicha Ley de Patentes compren-
de también un apartado 2 sobre el hecho de que solo po-
dra reclamarsc indemnizacion de danos y perjuicios por
hechos acaccidos durante los cinco afios inmediatamente
anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondicnte
accion. No parcce que sea preciso que en la Ley de Mar-
cas se omita csta delimitacion.

ENMIENDA NUM. 191

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los electos
de modificar ¢l apartado 3 del articulo 45, del referido
texto,

Redaccion que se propone:
«Articulo 45

37 En una misma instancia se podra solicitar la ins-
cripeion de la cesion o licencia de varias marcas sin limi-
tacion de nimero, abonando por cada registro afectado
la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

La cesion o licencia de varias marcas no se solicita. Lo
que se solicita es la inseripeion de las mismas.

ENMIENDA NUM. 192

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al proyecto de¢ Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del apartado 2 del articulo 49 del
referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 49

2. La accion para pedir la nulidad de las marcas re-
gistradas cn contra de lo dispuesto en los articulos 13y
15 prescribira a los quince afios a contar desde la publi-
cacion de su concesion en ¢l “Boletin Oficial de la Propie-
dad Industrial”. No obstante, cuando ¢l titular del dere-
cho anterior hubiera tolerado durante un periodo conti-
nuado de cinco anos el uso de la marca registrada poste-
riormente, teniendo conocimiento de dicho uso, la accién
para pedir la nulidad prescribira al cumplirse dicho pe-
riodo de cinco afnos.»

JUSTIFICACION

La prescripeion de la accion para pedir la nulidad de
las marcas registradas prescribira a los cinco anos, en to-
dos los casos, sin tener en cuenta si el derecho anterior
cra un derecho registral o extrarregistral y sin considerar
tampoco si la marca registrada posteriormente habia sido
usada o guardada sigilosamente sin uso alguno.

ENMIENDA NUM. 193

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al provecto de Ley de Marcas, a los electos de
adicionar dos nucvos apartados 3 v 4 al articulo 49 del
referido texto.

Redaceion que se propone:
«Articulo 49

3. La accion para pedir la nulidad de las marcas re-
gistradas en contra de lo dispuesto en el articulo 14 pres-
cribird a los cinco anos a contar desde ta publicacion de
su concesion en ¢l “Boletin Oficial de la Propicdad In-
dustrial”.
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4, En todo caso, si el registro de la marca hubiera sido
solicitado con mala fe, la accién para pedir la nulidad sera
imprescindible.»

JUSTIFICACION

Con este texto se procuran tener en cuenta todas las cir-
cunstancias anteriores y ello de modo que quede evitada
una ruptura en relacién a la normativa vigente, conteni-
da en el articulo 14 del Estatuto sobre Propiedad Indus-
trial, que establece una consolidacion a los tres aiios de
explotacion no interrumpida o de quieta posesién con
buena fe y justo titulo, y en el articulo 1.964 del Cédigo
Civil, que establece un plazo general de prescripcion de
quince afos. Ademas, el texto propuesto se alinea con el
contenido de los correspondientes articulos de los proyec-
tos comunitarios (articulo 44 del proyecto de Reglamen-
to y articulo 10 del proyecto de Directiva) que contem-
plan una consolidacion por tolerancia del uso durante un
periodo continuado de cinco anos, teniendo conocimien-
to de tal uso. La exigencia de un uso relevante para la con-
solidacion (incontestabilidad) de una marca registrada
posterior frente a una marca registrada anterior ha sido
considerada necesaria por la doctrina y por los expertos
cn derecho de marcas tanto espanoles como extranjeros
(AIPPI, CCJ, ctc.).

Asimismo, se establece una necesaria norma general de
imprescriptibilidad cuando media mala fe ¢n la solicitud
del registro de la marca.

ENMIENDA NUM. 194

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de
modificar la redaccion del apartado 3 del articulo 52 del
referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 52

3. La marca cuva caducidad se hava producido por al-
guna de las causas mencionadas en los apartados anterio-
res podra ser rehabilitada por el titular o sus derechoha-
bientes dentro de los seis meses siguientes-a la publica-
cion de la caducidad en el “Boletin Oficial de la Propic-
dad Industrial”.»

JUSTIFICACION

El texto publicado pretende tratar la rehabilitacion de
las marcas registradas segin lo establecido en el articu-
lo 117 de la Ley de Patentes, que exige la concurrencia
de fuerza mayor, sin tener en cuenta la distinta naturale-
za de las patentes y las marcas registradas y las distintas
consecuencias que para el publico tiene la caducidad en
uno y otro caso. Si en las patentes puede tener interés que
pase al dominio publico la tecnologia patentada, en las
marcas puede ser lesivo para los consumidores que terce-
ros se apropien de marcas caducadas, quiza por descui-
dos burocraticos, que sus titulares habian introducido en
el mercado.

El vigente Estatuto ha venido contemplando la facul-
tad de rehabilitar las marcas dentro de un plazo de tres
anos contados a partir de la publicacion de la declaracion
de caducidad. Esta norma ha conducido a una perdura-
cion excesiva de derechos de rehabilitacién de marcas vir-
tualmente caducadas, pero ello no es razén suficiente
para justificar la drastica medida de no prever mas ra-
z6n de rehabilitacion que la causa de fuerza mayor. Si el
mal esta en la prolongacion excesiva del plazo limite para
solicitar la rehabilitacién, el remedio debe ser buscado en
el acortamiento de este plazo y no en una supresién radi-
cal de la rehabilitacién. Obviamente, si el citado plazo de
tres anos para la rehabilitacion se reduce a un plazo de
seis meses, tal como se propone en la enmienda, podra ob-
tenerse una sustancial mejora de la situacion, indepen-
dientemente de la mejora que puede obtenerse registral-
mente si se procede a declarar y publicar la caducidad de
las marcas, virtualmente caducadas, sin indebidas dila-
ciones en relacion al momento en que acaece el hecho de-
terminante de la caducidad.

Penalizar con una caducidad irreparable el descuido
consistente en no efectuar el pago de quinquenios o la re-
novacion decenal de la marca registrada, sin contar con
la advertencia que supone la publicacién de su caducidad
para remediar la situacion, puede suponer para las em-
presas una sancion injusta v totalmente desproporciona-
da en relacion con el descuido administrativo que se tra-
ta de corregir.

ENMIENDA NUM. 193

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al provecto de Lev de Marcas, a los efectos de
suprimir el apartado 4 del articulo 53 del referido texto.
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JUSTIFICACION

Por razones de concordancia con el articulo 56.1 en el
que se dice que la marca caducada en virtud de lo dis-
puesto en los articulos 53 y 54 dejara de surtir efectos ju-
ridicos desde el momento en el que se produjeran los he-
chos u omisiones que dieran lugar a ella, no puede man-
tenerse este apartado 4 del articulo 53 en el que se dice
todo lo contrario, es decir, que la renuncia solo tendra
efectos una vez inscrita en el Registro en vez de cuando
s¢ produjo la renuncia.

ENMIENDA NUM. 196

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicenda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana ante la Mesa de la Comision de Justicia
¢ Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectus de
modificar la redaccion de las letras a)y b) del articulo 54
del referido texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 54

Sec declarara por los Tribunales la caducidad del regis-
tro de la marca y se procedera por el Registro de la Pro-
piedad Industrial a la cancelacion del mismo:

a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al
articulo 4 de la presente Ley. En la accion de caducidad
competera al titular de la marca demostrar que la mis-
ma ha sido usada con arreglo al articulo 4 o que existen
causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no po-
dra declararse la caducidad del registro de la marca si en
¢l periodo comprendido entre la expiracion del plazo [i-
jado en dicho articulo vy los tres meses previos al cjercicio
de la accion de caducidad, el titular de la marca demues-
tra que ha empezado a usarla de bucna fe con arreglo a
tal articulo.

b) Cuando en ¢l comercio se hava convertido por la ac-
tividad de su titular, en la designacion usual del produc-
1o o servicio en relacion con el cual la marca ha sido
registrada.»

JUSTIFICACION

El texto propucsto tiene por principal objeto indicar
con ¢l ¢énfasis adecuado que ol provecto de Lev, tal como
se afirma en el preambulo, introduce ¢f mecanismo de la
inversion de Ta carga de ta prucba, lo cual quedaba ex-

presado de una manera oscura en el texto original. Asi-
mismo, la enmienda se propone presentar en su orden
correcto la sucesion, declaracion de caducidad y cancela-
cion del registro. Con la enmienda se mejora la nomen-
clutra y se precisa que el plazo fijado «anteriormente» es
el sefialado en el articulo 4.

Ademas, respecto al texto de la letra b), sélo se contem-
pla que la conversion de la marca en designacion usual
tenga lugar por la actividad de su titular, pero no por su
inactividad, puesto que en ¢l proyecto de Ley no sc arbi-
tran maneras para que ¢l titular de la marca pucda re-
primir el mal empleo de la misma por parte de los edito-
res de diccionarios, enciclopedias y obras similares, tal
como se prevé, por ejemplo, en ¢l articulo 4 del proyecto
de Directiva comunitaria.

ENMIENDA NUM. 197

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos
de modificar la redaccion del articulo 59, del relerido
texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 59

Las asociaciones de productores, fabricantes, comer-
ciantes o de prestadores de servicios, podran solicitar
marcas colectivas para distinguir ¢n ¢l mercado... (resto
igual).»

JUSTIFICACION

Sc ha anadido la posibilidad de que las asociaciones
scan de comerciantes en lugar de distribuidores, por ser
mas coherente v concordante con la realidad. Se anaden
los prestadores de servicios porque no se contemplan en
¢l redactado del articulo v los mismos pucden ser sujetos
de dicho derecho. Ademas, de este modo, el redactado es
coherente con el titulo VII bis articulo 55 A del proyecto
de Dirvectiva Comunitaria.
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ENMIENDA NUM. 198

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccién del articulo 77 del referido
texto.

Redaccidn que se propone:
«Articulo 77

1. El Registro de la Propiedad Industrial tramitara las
solicitudes de marca internacional en lo que se refiere a
Espana, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta en vigor
en Espana del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891
relativo al registro internacional de marcas.

2. Una vez publicada la solicitud de Marca internacio-
nal en el Boletin “Les Marques Internacionales”, el Regis-
tre de la Propiedad Industrial publicara en el “Boletin Ofi-
cial de la Propiedad Industrial” la fecha en que se inicia
el plazo de dos meses para que cualquier interesado que
se considere perjudicado pueda oponerse de cuerdo con
lo previsto en el articulo 27 de esta Ley.

3. En el supuesto de que se presenten oposiciones o
exista algun reparo senalado de oficio, el Regsitro de la
Propiedad Industrial decretara la suspension del expe-
diente y procedera a notificarlo, mediante una notifica-
cion de rechazo de proteccion provisional, indicando los
motivos del suspenso, en las condiciones establecidas en
el Arreglo de Madrid, y fijando un plazo de tres meses,
contados desde la fecha de la notilicacion, para que ¢l so-
licitante presente sus alegaciones,

4. La resolucion, de denegacion de la solicitud, sera
notificada a la Organizacion Mundial de la Propicdad In-
telectual (OMPI), asi como, a los interesados y sera publi-
cada en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”. Di-
cha publicacion iniciara ¢l plazo para interponer los re-
cursos previstos en la Ley reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.»

JUSTIFICACION

Este articulo no se refiere unicamente a los casos de sus-
pension de la solicitud de Marca Internacional, aunque
posteriormente ésta sea concedida. Por cllo, es mas ade-
cuado hablar de «tramitacion» que de «dencgacion» en
¢l enunciado de este articulo.

Tambic¢n se han anadido 3 nucevos parralos en los que
se regulan las cuestiones especilicas de tramitacion de
Marcas internacionales de acuerdo con ¢l procedimicnto
espanol actualmente vigente, v en concordancia con ¢l
procedimicento previsto por la nueva Ley para las marcas
nacionales.

Asi, en el parvafo 1, se ha sustituido la mencion a «de- |

negacion» por «tramitacion», en concordancia con la mo-
dificacion del enunciado.

Se ha anadido un segundo parrafo ¢n el que se concre-
ta cuando se inicia ¢l plazo de dos meses para formular
oposiciones a las Marcas internacionales; indicando que
se iniciara a partir del aviso de inicio de plazo publicado
en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, como
sucede en la actualidad.

Ademas, se ha anadido un tercer parrafo, en ¢l que se
concreta la forma en la que debe ser notificada la suspen-
sion del expediente, asi como ¢l plazo para que el solici-
tante presente sus alegaciones, fijdndose en tres meses
como viene sucediendo en la actualidad.

Finalmente, ¢n el nuevo parrafo 4 se establece la forma
como se comunicara la resolucion de rechazo y se concre-
ta que el plazo para recurrir ante la Jurisdiccion Conten-
cioso-Administrativa sc iniciara con la publicacion de la
resolucion en el “Boletin Oficial de la Propiedad Indus-
trial”, como también sucede en la actualidad.

.

ENMIENDA NUM. 199

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comisién de Justi-
cia ¢ Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modilicar la redaccion del articulo 78, del referido
texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 78

*

1. Eltitular ../... establecida en el Acta vigente en Es-
pana del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, rela-
tivo al registro internacional de marcas.

2. Estas solicitudes podran presentarse, de acuerdo
con lo previsto en ¢l articulo 16.2, en las Direcciones Pro-
vinciales del Ministerio de Industria v Energia, salvo que
la competencia para la ejecucion en materia de propie-
dad industrial corresponda a las Comunidades Autono-
mas, Cuyos Organos seran cn este caso los componentes
para recibir la documentacion.

3. Al solicitarse ¢l registro internacional se satistara
una tasa nacional.»

JUSTIFICACION

El arreglo de Madrid ha sido sometido a diversas mo-
dilicaciones v puede serlo en el futuro. Concretamente, en
estos momentos se encuentra en fase de discusion una po-
sible reforma que permitivia ampliar dicho arveglo a la to-
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talidad de paises de la Comunidad Economica Europea y
vincular dicho registro de marcas internacionales con la
futura marca comunitaria. Por ello, es conveniente no ci-
tar cn la Ley el articulo del arreglo de Madrid que regula
la solicitud de marcas internacionales, sino, scnalar que
¢sta se efectuara de acuerdo con lo previsto en el acta vi-
gente en Espana en cada momento, tal y como se ha he-
cho en otros articulos de la Ley.

Por otra parte, por concordancia con el articulo 16.2 de
la Ley, debe seqalarse que la solicitud de marca interna-
ctonal también se podra depositar en las Direcciones Pro-
vinciales del Ministerio de Industria y Encrgia.

ENMIENDA NUM. 200

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los electos
de modificar la redaccion del articulo 79 del referido
texto.

Redaccion que se propone:
«Articulo 79

1. Seentiende por nombre cornercial la denominacion
que sirve para identificar una persona [isica o juridica en
el ejercicio de su actividad y que distingue esta actividad
de las actividades idénticas o similares.

2. Podran, especialmente, constituir nombres comer-
ciales.

a) Los nombres patronimicos, las razones sociales v
las denominaciones de las personas juridicas.

b) Las denominaciones de fantasia,

¢) Las denominaciones alusivas a la actividad.

d) Los anagramas.

¢)  Cualquicr combinacion de los signos que con carac-
ter enunciativo se menciona en los apartados anteriores. »

JUSTIFICACION

Sce sustituve «signo» por «denominacion», va que un
nombre comercial no puede ser un signo consistente o
conteniendo motivos graficos sino un signo consistente en
una denominacion. Se suprime la palabra «empresarial»
porque ciertos titulares de centros comerciales no de-
sarrollan actividades empresariales en sentido estricto,
como ocurre con las personas juridicas dedicadas a fines
bendlicos, culturales, recreativos u otros fines sin animo
de lucro. Se sustituyve la expresion «dilerencia» por «dis-
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tingue», por coherencia con la definicidn dada al concep-
to de marca (articulo 1) y por ser ¢l nombre comercial
una especie dentro de los signos distintivos. Ademas, se
termina la definicion con la frase «actividades idénticas
o similares», por razones obvias.

Asimismo, se hace la simplificacién de sustituir la fra-
se «al objeto de la actividad empresarial» por «a la
actividad». ‘

ENMIENDA NUM. 201

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos
de modificar la redaccion del articulo 80,del referido
texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 80

El nombre comercial ../... ¢l titular, espanol o extran-

jero, del nombre comercial usado ejercite .../... comercial

o de un rétulo de establecimiento registrados con .. /...
desde la fecha de publicacion de la concesion corres-
pondicnte.»

JUSTIFICACION

Al hacer referencia al titular del nombre comercial se
introducen los términos «espanol o extranjero» para de-
jar claro que la proteccion del nombre comercial usado
tambicén alcanza a los espanacles, de conformidad con lo
que resulta de la aplicacion del articulo 8 del Convenio
de la Union de Paris en asociacion con lo dispuesto en el
articulo 10.3 del texto original del presente provecto de
Lev. La frase «...nulidad de una marca o de un nombre
comercial..» s¢ completa anadiendo... «o de un rétulo de
establecimiento...», subsanando asi una omision obvia. La
frase final «fecha de conceesion del correspondicente signo»
se perfecciona v simplifica al sustituirla por la frase «fe-
cha de la publicacion de la concesion correspondientes,
cn consonancia con la mancera habitual de contar estos
plazos.
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ENMIENDA NUM. 202

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion del articulo 81,del referido
texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 81

1. El registro del nombre comercial ¢n el Registro de
la Propiedad Industrial confiere a su titular.. (resto
igual):

2. Enla solicitud de registro de nombre comercial de-
beran especificarse las actividades que se pretende distin-
guir con el nombre solicitado y acompanar la correspon-
diente alta de licencia fiscal en dichas actividades.

3. (Igual que el proyecto).

4. Para obtencr proteccion del nombre comercial
como marca de productos o de servicios, debera proce-
derse a estos registros separadamente.

5. (Igual que el proyecto).»

JUSTIFICACION

Se suprime la mencion de que ¢l registro del nombre
comercial es potestativo, puesto que es obvio que el re-
gistro del nombre comercial (asi como ¢l registro de la
marca sin necesidad de ninguna manifestaciéon expresa)
no es obligatorio.

Las modificaciones propuestas lo son por coherencia
con la enmienda al articulo 79.

En ¢l puntd 4 el texto original esta redactado como si
fuera obligatorio ¢l registro de las marcas cuando no es
asi. Con ¢l texto propuesto se deja claro el cardcter
potestativo.

ENMIENDA NUM. 203

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de Ja Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al provecto de Ley de Marcas, a los clectos
de modificar la redaccion del apartado 2 del articu-
lo 83,de! referido texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 83

1. Las personas juridicas que soliciten el registro de
su denominacién como nombre comercial deberan pre-
sentar la correspondiente escritura o documento de cons-.
titucion en sustitucion del alta de licencia fiscal prevista
en el articulo 81 apartado 2.»

JUSTIFICACION

El supuesto que se contempla en este articulo es el de
solicitar el registro, como nombre comercial, de la pro-
pia denominacién social de una persona juridica, tal
como ha sido el régimen establecido en el vigente Esta-
tuto, es decir bajo ¢l enfoque del principio de veracidad
o autenticidad. Bajo este enfoque la presentacion de la
correspondiente escritura o documento de constitucion es
la manera de justificar tanto la denominacion social como
las actividades sociales. Siendo esto asi, resulta totalmen-
te innecesario justificar las actividades sociales mediante
¢l alta de licencia fiscal. Por otra parte, en el caso de so-
licitud de registro del nombre comercial de personas ju-
ridicas dedicadas a fines benéficos, culturales, recreativos
u otros fines sin animo de lucro no podria cumplimentar-
sc el requisito de acompanar el alta de licencia fiscal por
ser ¢sta inexistente.

ENMIENDA NUM. 204

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta ¢l Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al provecto de Lev de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion del articulo 85,del referido
texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 85

1. Sc entiende por rotulo de establecimicento la deno-
minacion que sirve para dar a conocer al publico un cs-
tablecimiento v para distinguirio de otros destinados a ac-
tividades idénticas o similares.

2. Podran, especialmente, constituir rotulos de es-
tablecimientos:

a)  (Igual al 1exto).
b) (gual al texto).

— 90 —



CONGRESO

11 DE FEBRERO DE 1988.—SERIE A. NUM. 56-6

¢) Las denominaciones alusivas a la actividad del
establecimiento.

d) (Igual al texto).

¢) (Igual al texto).»

JUSTIFICACION

Se sustituye «signo» por «denominacion», ya que en la
normativa espanola es una practica tradicional que un ro-
tulo de establecimiento no sea un signo consistente o con-
teniendo motivos graficos sino un signo consistente en
una denominacién. Por razones analogas a las expuestas
en la justificacion de la enmienda al articulo 79 aparta-
do 1, se sustituye la expresién «diferenciarlo» por «dis-
tinguirlo» y sc¢ mencionan las actividades idénticas o
similares.

Se adecua ¢l texto bajo letra ¢) sustituyendo «al objeto
del establecimiento» por «a las actividades del csta-
blecimiento».

ENMIENDA NUM. 205

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comisién de Justi-
cia ¢ Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar el segundo parrafo del articulo 86, del refe-
rido texto.

Redaccion que se propone:

«Articulo 86 (segundo parrafo)

Al solicitarse el registro de un rotulo se expresara el mu-
nicipio o municipios en que radique el establecimiento y
las sucursales para las que se solicite, asi como las acti-
vidades a que se destine.»

JUSTIFICACION

Aparte de algunas modificaciones de menor entidad en
los parrafos primero y tercero, se propone que en ¢l parra-
fo segundo se sustituya «por consiguiente, al registrarse»
por «Al solicitarse el registro de», dado que lo que s¢ in-
dica en este parrafto debe ser declarado ya en ¢! momento
de la solicitud. Ademas, se sustituye la expresion «el co-
mercio o industria» por «la actividad» por razén de co-
herencia con el texto propuesto para el articulo 85, asi
como para tener en cuenta la existencia de establecimien-

tos que no se destinan a un comercio o industria, sino a
actividades profesionales, de prestacion de servicios u
otras.

ENMIENDA NUM. 206

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccién de la Disposicion Transitoria se-
gunda del referido texto.

Redaccion que se propone:

«1. Las marcas, nombres comerciales y rétulos de es-
tablecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el
Estatuto de la Propiedad Industrial se regiran por la pre-
sente Ley.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, y hasta la primera renovacién que se produz-
ca, segun lo previsto en el Estatuto, se aplicaran las nor-
mas sobre duracion, pago de quinquenios y renovacion
previstas en el Estatuto. Posteriormente a dicho periodo
transitorio, se aplicaran todas las normas sobre duracion,
pago de quingquenios y renovacion previstas en la presen-
te Ley excepto la fecha de vencimiento que continuara
siendo la fecha de concesion de la solicitud inicial de
registro.»

JUSTIFICACION

En ¢l texto del proyecto resulta conlusa la regulacion
de los registros concedidos en el Estatuto cuando en la
practica conviene que dicha regulacion sca muy clara ¢
incuestionable para evitar dudas y vacilaciones en el mo-
mento de su aplicacién.

En la enmienda propuesta se define con claridad que,
hasta la primera renovacion efectuada a partir de la en-
trada en vigor de la Ley, las normas sobre duracion, pago
de quinqucnios y renovacion seran las del Estatuto. Pos-
teriormente seran las de la nueva Ley excepto en lo que
hace referencia a la fecha del vencimiento, que continua-
ra siendo la de concesion en vez de la de solicitud, ya que
la duracién de una marca tiene necesariamente que
prorrogarse a partir de su expiracion y ésta se producira
siempre en un aniversario de la fecha de concesion.

También s¢ ha anadido la regulacion transitoria del
pago de quinquenios.
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ENMIENDA NUM. 207

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion de la Disposicion Transitoria
Tercera del referido texto.

Redaccién que se propone:
«Disposicion Transitoria Tercera

. Quien esté¢ usando un signo distintivo con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley podra reclamar ante los
Tribunales la anulacién de una marca, nombre comercial
o rotulo’ de establecimiento registrado para productos,
servicios o actividades idénticos o similares, que pueda
crear confusion con el signo distintivo anteriormente usa-
do, sicmpre que ejercite la accidon antes de que trans-
curran tres anos desde la entrada en vigor de la Ley y no
hayan pasado tres anos desde la fecha de publicacion de
la concesion de la marca, nombre comercial o rétulo de
establecimiento cuyo registro se pretende anular.»

JUSTIFICACION

Lo que se pretende con la modificacion indicada ¢s con-
seguir una coherencia en ¢l redactado del articulado pucs-
to que cuando se habla de marca se omiten los demas sig-
nos distintivos por lo que deberian considerarse todos; v
cuando se habla de signo distintivo registrado debe espe-
cificarse que son tres y no solamente la marca registrada.
lgualmente, cuando se habla de productos idénticos o si-
milares debe especificarse que no solamente son produc-
tos sino servicios o actividades segun el tipo de registro
considerado. ‘

ENMIENDA NUM. 208

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicnda que presenta of Grupo Parfamentario de [a
Minoria Catalana, ante la Mesa de fa Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al provecto de Lev de Marcas, a los cfectos
de modificar la redaccion de la Disposicion Transitoria
Cuarta del referido texto.

Redaccion que se propone:

«Disposicion Transitoria Cuarta

1. Los registros de marca, nombre comercial y rotulo
de establecimiento que hubiesen sido declarados caduca-
dos por aplicacion del Estatuto sobre la Propiedad Indus-
trial y cuya caducidad se hubiera publicado antes de la
entrada en vigor de la presente Ley, podran ser rehabili-
tados segun lo dispuesto en el Estatuto sobre Propiedad
Industrial siempre que la rehabilitacién se solicite den-
tro de los tres anos a contar desde la fecha de publicacion
de la caducidad.

2. Los registros de marca, nombre comercial y rétulo
de establecimiento que se encuentren incursos en caduci-
dad en virtud del Estatuto sobre la Propiedad Industrial,
antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,
y cuya publicacién de caducidad todavia no hubiera te-
nido lugar en tal momento, podran ser rehabilitados se-
gun ¢l Estatuto sobre Propiedad Industrial siempre que
la rehabilitacion se solicite dentro de los tres afios a con-
tar de dicha fecha de entrada en vigor, independientemen-
te de cuando tenga lugar la publicacion de la caducidad
y sin perjuicio de los derechos de rehabilitacion que es-
tablece la presente Ley.»

JUSTIFICACION

Con cl texto propuesto son respetadas sustancialmente
las perspectivas de rehabilitacidn derivadas del vigente
Estatuto sobre Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo
dispuesto en la nueva Ley. Ademas, para cvitar que deba
estarse a las resultas de la publicacion de la caducidad,
publicacion que puede demorarse largamente o ni siquie-
ra tener lugar, se dispone lo expresado en el apartado 2,
a base de que el computo del plazo de rehabilitacion se
haga a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley,
como si la misma fuera cquivalente a la fecha de publi-
cacion de la caducidad.

ENMIENDA NUM. 209

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmicenda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de [a Comision de Justi-
cia ¢ Interior, al provecto de Lev de Marcas, a los efectos
de modificar la redaccion de la Disposicion Final Terce-
ra, del referido texto.

Redaccion gue se propone:
«Disposicion Final Tercera

Antes de la entrada en vigor de la Lev, el Gobierno, a
propucsta del Ministerio de Industria v Energia, dictara
las disposiciones necesarias para el desarrollo v cjecucion
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de la presente Ley y establecera los procedimietos y los
- plazos en los que el Registro de la Propiedad Industrial
debera realizar los distintos tramites y resoluciones pre-
vistos en la misma.»

JUSTIFICACION

La Ley deja para su regulacion reglamentaria muchas
cuestiones de procedimiento, asi como diversos plazos sin
los cuales no podria aplicarse adecuadamente la nieva
Ley. Por ello, es imprescindible que se establezca que di-
chas disposiciones reglamentarias deberan ser dictadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley,

ENMIENDA NUM. 210

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoria Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comision de Justi-
- cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos

de modificar la redaccion de la letra a) del apartado 1 de

la Disposicién Derogatoria del referido texto.

Redaccién que se propone:
«Disposicién Derogatoria, apartado 1

a) Los Titulos primero, tercero y quinto en cuanto
afectan a las marcas, nombres comerciales y rétulos de es-
tablecimiento, dejando a salvo lo dispuesto en las dispo-
siciones transitorias primera, segunda y cuarta.»

JUSTIFICACION

Las disposiciones transitorias primera y segunda tam-
bién conciernen al Estatuto sobre Propiedad Industrial y
deben ser respetadas.

El Grupo Parlameniario de Coalicién Popular, al am-
paro de lo dispuesto en los articulos 110y siguientes del
Reglamento de la Camara, tiene el honor de presentar las
siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Marcas.

Madrid, 4 de febrero de 1988.—El Portavoz, Juan Ra-
‘mén Calero Rodriguez.

ENMIENDA NUM. 211

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al Titulo
i

De modificacidn.
Se propone el siguiente titulo:

«Proyecto de Ley de Marcas, nombres comerciales y ro-
tulos de establecimiento.»

JUSTIFICACION

'El titulo del proyecto es sumamente equivoco ya que
éste regula no solo las marcas, sino también otros signos
distintivos: el nombre comercial y el rotulo de esta-
blecimiento.

ENMIENDA NUM. 212

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 3, nimeros 1y 2

De modificacion.
3e propone el siguiente texto:

«1. El derecho sobre la marca se adquiere por la crea-
cion de signos especiales con los que se aspira a distin-
guir en el mercado productos o servicios.»

JUSTIFICACION

La proyectada redaccidn del presente articulo atenta
contra uno de los principios basicos del derecho de pro-
piedad industrial vigente en nuestro ordepamicento: el de-
recho se adquiere por la creacion de un distintivo. Debe-
ria respetarse que el derecho sobre la marca nace por el
uso y no por su inscripcion en el-Registro de la Propiedad
Industrial, por lo que ¢l proyecto deberia regular también
el derccho de uso previo frente al adquirido por inscrip-
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cién registral. El derecho sobre la marca no puede nacer
solo de un acto administrativo, sino que la misién de la
inscripcion es reforzar la posicion del usuario y proteger
su derecho frente a terceros al mismo tiempo que le otor-
ga la publicidad «erga ommes» que le es propia.

A mayor abundamento, conviene traer a colacién lo que
dispone el articulo 1~ del aun vigente EPI: «La Ley no
crea, por tanto, la propiedad industrial, y su funcién se li-
mita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el
cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fi-
jan, el derecho que por si mismo hayan adquirido los in-
teresados por el hecho de la prioridad de la invencion, del
uso o del registro, segun los casos».

'

ENMIENDA NUM. 213

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 3, parrafo 3

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«3. Siunregistro de marca ha sido solicitado con frau-
de de los derechos de un tercero o con violacién de una
obligacion legal o contractual, la persona perjudicada po-
dra reivindicar la propiedad de la marca, siempre que
ejercite la oportuna accion reivindicatoria con anteriori-
dad a la fecha de concesidn o en el plazo maximo de cin-
co anos desde la fecha de publicacién de dicha concesion.»

JUSTIFICACION

No hay ninguna razén para excluir la posibilidad de
ejercicio de la accion reivindicatoria después de que se
. conceda un registro de marca solicitado con fraude de los
derechos de un tercero o con violacién de una obligacion
legal o contractual. Sélo la necesidad de que s¢ respete la
seguridad juridica exige que el plazo se limite de algin
modo. Se ha elegido el establecido para un supuesto re-
lativamente analogo en el parrafo 2 del propio arti-
culo 3. .

Por otro lado, solo con la modificacion que se propone
se daria sentido a lo establecido en ¢l parrafo 2 del arti-
culo 15, en donde se prevé especificamente la posibilidad
de reivindicacion de una marca despucs de haber sido
- concedido su registro.

ENMIENDA NUM. 214
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 4, parrafo 4

De modificacién.
Se propone el siguiente texto: .

«4, El uso de una marca para un producto o servicio
determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a
productos o servicios de ia misma clase de Nomenclator
Internacional o a productos o servicios similares, o a pro-
ductos o servicios en relacion con los cuales la utilizacién
de la misma marca por un tercero podria dar lugar a con-
fusion por los consumidores respecto al origen de unos y
otros.»

" JUSTIFICACION

Se parte de la base de que es acertada la regulacién que -
se contiene en el proyecto en el sentido de que el uso de
la marca para productos o servicios determinados permi-
te considerar que es utilizada en relacién con productos
o servicios de la misma clase del Nomenclator Interna-
cional para los que la marca esté registrada o incluso en
relacién con productos o servicios similares. Pero se ana-
de una clarificacién, tomada de la legislacién y practica
judicial francesas, para evitar las consecuencias no desea-
bles que podrian producirse en el caso de que, siendo uti-
lizada una marca en relacién con determinados produc-
tos o servicios, fuera, sin embargo, caducado su registro
para otros respecto de los cuales el uso de la misma mar-
ca por un tercero —eventualmente el promotor de la ca-
ducidad— pudiera implicar la creacion de errores en los
consumidores respecto al verdadero origen o naturaleza
de las mercancias o de los servicios.

ENMIENDA NUM. 215

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 6, parrato 2

De¢ modificacion.
Se¢ propone ¢l siguiente texto:
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«A ecfectos de pago, la fecha de vencimiento de cada
quinquenio serd, segun proceda, la establecida para ¢l pri-
mero en ¢l parrafo 2 del articulo 30 de la presente Ley
y, para el segundo, ¢l ultimo dia del mes en que sc cum-
pla el quinto aniversario de la fecha de dep6sito de la so-
licitud inicial de registro, pudiendo en este ultimo caso
efectuar validamente el pago correspondiente en el plazo
de un mes desde dicha fecha.»

JUSTIFICACION

Por congrucencia con lo dispuesto en el articulo 30 y
para dcjar claro el plazo aplicable en cada caso teniendo
en cuenta la realidad de que todo registro de marca exi-
gira con la nucva Ley, para su mantenimiento en vigor,
el abono de dos diferentes quingquenios, en corresponden-
cia con la duracion establecida para el registro de diez
anos (articulo 5 del proyecto).

Y para clarificar la redaccién original contenida en el
texto del proyecto.

ENMIENDA NUM. 216

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 7, parralo |

De modilicacion,
Se propone ¢l siguiente texto:

«El registro de la marca se renovara, previo pago de la
tasa de renovacion, a solicitud de su titular o de sus de-
rechohabientes, que deberdan acreditar esa cualidad por
documento publico inscrito en ¢l Registro de la Propice-
dad Industrial.» ‘

JUSTIFICACION

Sc trata de mejorar la redaccion del precepto v de cla-
rificar que los derechohabientes del titalar originario del
registro de marca deberan proceder a la inscripeion del
documento publico que acredite la transmision de los de-
rechos a su favor en la manera establecida en la propia
Lev.

ENMIENDA NUM. 217

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 7, parrafo 2

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«La solicitud de renovacion del registro de una marca
debera acompanarse de una declaracion en documento
publico o fehaciente en el que por el solicitante se indi-
que que la marca ha sido usada y al menos algunos de
los productos o servicios en relacién con los cuales tal uso
se haya llevado a cabo.»

JUSTIFICACION

Se proponc la eliminacion de la necesidad de que la de-
claracion de uso de la marca se haga en documento pu-
blico solamente porque éste ¢s un conceplo que, aun sien-
do relativamente claro en nuestro Derccho, no es facil-
mente transportable a otros sistemas juridicos. Ahora
bicn, como es bien notorio, son numerosas las marcas pro-
tegidas en nuestro pais por subditos extranjeros, que en
consccuencia tendrian dificultades en la practica para
oforgar ¢n su propio pais documentos coincidentes con
los que en el nuestro se califican como documentos pu-
blicos. Basta mencionar a este proposito el caso del siste-
ma norteamericano, en ¢l que la funcion notarial se limi-
ta a certilicar la comparcecencia ante ¢l correspondiente
funcionario de una persona que simplemente afirma te-
ner una determinada condicidon de 6rgano de una perso-
na juridica v que lo que declara en ¢l documento que se
le presenta es cierto. Por cllo se sugiere la adicion a la exi-
gencia de documento publico de un simple documento fe-
haciente, que claramente es el que en si mismo resulta su-
{iciente para acreditar la condicion de quien lo otorga v
¢l contenido con que se presenta.

Por otro lado se prevé que en la declaracion en cues-
tion se exija que se haga referencia al uso de la marca res-
pecto de al menos algunos de los productos o servicios
para los que tal uso se hava llevado a cabo. La razon es
que en la practica, especialmente en el caso de grandes
companias multinacionales, que, como toda persona juri-
dica, ticnen que servirse de personas lisicas para emitir
sus declaraciones de voluntad, puede ser muy dificil a un
determinado divectivo o representante social obtencer, en
¢l momento en que resulta preciso para poder pedir la re-
novacion del registro de su marca en Espana, datos por-
menorizados respecto al uso de fa marca de que se trate
en relacion con los variados productos con que de hecho
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puede haber sido en efecto utilizada; piénsese, por ejem-
plo, en entidades que utilizan sus marcas en relacién con
articulos tan variados como los utilizados en la practica
de los distintos deportes y se comprendera que resulte in-
necesario exigir que en tal hip6tesis se relacionen las di-
ferentes variantes de, por seguir con el ejemplo, balones,
pelotas o prendas de vestir o instrumentos para la prac-
tica del arte deportivo correspondiente en que la marca
haya podido ser utilizada.

ENMIENDA NUM. 218

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coaliciéon Popular.

ENMIENDA

Al articulo 7, parrafo 3

De modificacién.

Se propone el siguiente texto:

«3. La'solicitud se presentara y la tasa se abonara den-
tro de los seis meses anteriores a la expiracion del regis-
tro. En su defecto, podra hacerse todavia de forma valida
en un plazo de hasta seis meses a partir de la expiracién
del registro, con la condicion del pago simultaneo de los
recargos a los que se refiere el articulo 6.3 de la presente
Ley.»

JUSTIFICACION

Mejorar la redaccidén del precepto y hacerlo congruen-
te con el establecimiento de dos tipos de recargo en cl
parrafo 3 del articulo 6.

ENMIENDA NUM. 219
Primer firmante:
Grupo Coalicién Popular,

ENMIENDA

Al articulo 7, parrafo 4

D¢ modificacion.

Se propone el siguiente texto:

«4. Si la renovacién se pide tan sélo para una parte
de los productos o servicios para cuya distincion la mar-
c# hubiere sido registrada, la renovacion de la inscripcién
eu el registro se concedera unicamente en relacion con los
productos o servicios incluidos en la solicitud de re-
novacion,»

JUSTIFICACION

Se pretende lograr una mayor claridad en el contenido
del precepto, con diversificacion de la actuacion del inte-
resado (la peticion de la renovacién respecto de sélo al-
gunos productos o servicios) y el acuerdo del Registro de
la Propiedad Industrial (de concesién de la renovacién
precisamente en relacién con los productos o servicios in-
dicados en la solicitud).

ENMIENDA NUM. 220

Primer firmante:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 7, parrafo 6

De modificacion.
Se propone mantener el texto del proyecto, suprimien-
do la frase «la misman. ’

JUSTIFICACION

Mejorar la redaccion.

ENMIENDA NUM. 221

Primer firmante:
Grupo Coalicion Popular.

ENMIENDA

Al articulo 10, parrato 1 «in fine»

De modificacion.
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Se propone el siguiente texto:

«... de conformidad con lo establecido en el Acta modi-
ficativa de este Convenio que resulte aplicable a las rela-
ciones entre Espana y el pais de la nacionalidad, del do-
micilio o del establecimiento del solicitante.»

JUSTIFICACION

El texto original del proyecto alude a la aplicacion del
«Acta vigente en Espana» del Convenio de la Unioén de Pa-
ris. Puede ocurrir, sin embargo, que el extranjero que in-
voque en su favor el Convenio en cuestién sea nacional,
resida o tenga su establecimiento en un pais que no haya
firmado o ratificado todavia el Acta vigente en Espana de
tan repetido Convenio, teniendo que aplicarse en tal su-
puesto el Acta que esté vigente en el otro pais conforme
a lo dispuesto en el articulo 27 del propio Convenio en su
Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967, ratificada por
Espafia en 13 de diciembre de 1971 y publicada en el
«B.0.E» de 1 de febrero de 1974.

ENMIENDA NUM. 222

Primer firmante:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 11

De supresidn,

Se propone la supresion de la referencia a la fecha de
promulgacion de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo, o0 sea, «de 17 de julio de 1988».

JUSTIFICACION

Para evitar que quede desfasada la referencia cuando
se apruebe, como exige la Constitucion, la Ley de Proce-
dimiento Administrativo Comun a las Administraciones
Publicas, prevista en el articulo 149.1.18.

ENMIENDA NUM. 223

Primer firmante:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 11

De adicién.
Se propone la adicién de un segundo parrafo con el si-
guiente texto:

«No obstante, cuando alguna actuacién o formalidad
procedentes en aplicacién de la presente Ley deban rea-
lizarse dentro de un plazo preclusivo y el ultimo dia de
éste sea sabado, se entenderd que podran ser validamen-
te efectuadas también en el primer dia habil siguiente.»

JUSTIFICACION

Es sabido que la propiedad industrial es una de las ma-
terias en las que la aplicacién de normas internacionales
es mas {recuente y constantte.

En la practica ocurre ademas que buena parte de los ti-
tulares de derechos de propiedad industrial en cualquier
pais son personas fisicas y juridicas extranjeras. Asi
ocurre también en Espana.

Pues bien, aunque en Espana los sabados son dias ha-
biles a todos los efectos, no ocurre lo mismo en la mayo-
ria de los paises extranjeros y, en concreto, en los de nues-
tro entorno de la Comunidad Econémica Europea. En la
practica, en la mayoria de tales paises los sabados no son
habiles, como no lo son para la Oficina Europea de Pa-
tentes, de modo que los plazos cuyo término expire pre-
cisamente en sabado se consideran prorrogados al dia ha-
bil siguiente.

Seria conveniente la introduccion de una norma como
la que se patrocina para evitar el desajuste con la prac-
tica de las Oficinas de Marcas de otros paises y, sobre todo
para evitar que un subdito extranjero pueda ser inducido
a error, como de hecho ha ocurrido en el pasado, y esti-
mar que un plazo de prioridad unionista —reconocido en
el articulo 22 del proyecto— que expira en sabado ha de
entenderse prolongado al primer dia habil siguiente, con
el natural riesgo de pérdida del derecho. :

La férmula que se propugna no implica la declaracion
del sabado como dia inhabil, Los sabados entrarian en el
computo de los plazos a todos los efectos. Unicamente de-
terminaria que se entendiera validamente efectuada una
actuacion dentro de plazo cuando el ultimo dia de éste
fuese precisamente un sabado y se llevara a cabo el pri-
mer dia habil siguiente.
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ENMIENDA NUM. 224

Primer firmante:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 12, parrafo 1, apartado a)

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«a) Los que se compongan exclusivamente de clemen-
tos genéricos, salvo que la disposicion del conjunto resul-
te distintiva. '

A los efectos de este precepto se entenderan por elemen-
tos genéricos aquellos que puedan hacer relacion a deter-
minados productos o servicios, de tal modo que deban es-
tar a disposicion libre de todos los interesados del sector
economico en que aquéllos se integren como expresiones
que pueden ser necesarias o usuales en la referencia a los
articulos o a los servicios de que se trate o a la naturale-
za o cualidades de éstos.»

JUSTIFICACION

Se propone la modificacion del tiempo del verbo inicial
en congruencia con el que se utiliza en los apartados
siguientes.

Del mismo modo se propone la sustitucion del vocablo
signos por elementos porque de otro modo se produciria
la inelegancia lingiiistica de negar la posibilidad del re-
gistro como marcas a los signos que se compongan de
signos...

También se prevé la posibilidad de proteccion de cle-
mentos genéricos que en ¢l conjunto que formen consti-
tuyan un signo efectivamente distintivo, pues ésta es una
realidad innegable que el propio Tribunal Supremo ha re-
cogido en abundante jurisprudencia interpretativa del ac-
tual articulo 124.5* del EPI vigente.

Finalmente se propone la adicién de un nuevo parrafo
al precepto para aclarar lo que ha de entenderse por sig-
nos genéricos y, por tanto, de registro prohibido. Se hace
necesaria porque de otro modo se corre el riesgo de que
contintie vigente, aun después de entrar en vigor la nue-
va Ley, el criterio interpretativo recogido en jurispruden-
cia abundante del Tribunal Supremo que ve signos o vo-
cablos genéricos en lo que son nombres comunes simple-
mente o, lo que es lo mismo, vocablos del Diccionario;
cuando resulta obvio que un término de esas caracteris-
ticas como «mesa» puede ser genérico para mucebles, pero
no para vinos o para tabaco.

ENMIENDA NUM. 225

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 12, parrafo 1, apartado g)

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«g) El color por si solo. Sin embargo, podra registrar-
sc siempre que esté delimitado por una forma determina-
da o integrado en un conjunto definido.»

JUSTIFICACION

Sc trataria de posibilitar que un color sca susceptible
de proteceion cuando, aun sin estar delimitado por una
forma concreta, sc integre en un conjunto o combinacién
que lo haga distintivo. Las vicjas marcas orillo, constitui-
das por una determinada composicion o distribucion de
colores en espacios paralelos, son ejemplos que justifican
la necesidad de asumir la enmienda que se propone.

ENMIENDA NUM. 226

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicion Popular.

ENMIENDA

Al articulo 13

De modificacion.
Sc propone ¢l siguiente texto:

«1. No podran registrarse como marcas los signos o
medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética o grafi-
ca con una marca objeto de solicitud o de registro ante-
riores y destinada a distinguir productos o servicios idén-
ticos o similares puedan inducir a confusion en el mer-
cado.

b) Que por su identidad o semejanza fonética o grafi-
ca con un nombre comercial objeto de solicitud o de re-
gistro anteriores v destinado a distinguir actividades re-
lacionadas con los productos o servicios respecto de los
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cuales sc pretende el registro de la nueva marca, puedan
inducir a confusién en el mercado.

¢) Que sean idénticos a un rétulo de establecimiento
objeto de solicitud o registro anteriores y destinado a dis-
tinguir actividades coincidentes con los productos o ser-
vicios para los que ¢l registro de la nueva marca se
pretende.

2. Sin embargo, podra registrarse una marca semejan-
te a otra marca o nombre comercial objeto de solicitudes
o registros anteriores destinados a distinguir productos,
servicios o actividades idénticos o similares, cuando el so-
licitante presente por escrito autorizacion fehaciente del
titular del derecho registral anterior y siempre que se
adopten medidas para evitar el riesgo de confusién.»

JUSTIFICACION

Se mejora la redaccion del apartado 1, introduciendo
férmulas terminologicas mas precisas.

Se introducen también modificaciones terminologicas
y sintacticas c¢n ¢l apartado 2 del proyecto, con adicion
al final de la cjemplificacion de concretas medidas que fa-
ciliten evitar el riesgo de confusién en caso de autoriza-
cion otorgada por cl titular del derecho mas antiguo.

ENMIENDA NUM. 227

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 14, b)

De modificacion.
Debe quedar redactado de la siguiente forma:

«b) El nombre civil o la imagen que identifique a una
persona distinta del solicitante de la marca, asi como ¢l
nombre, apellido, pseudoénimo o cualquicr otro medio que
para generalidad del publico identifique a un apersona
distinta del solicitante, a menos que se cuente con la au-
torizacién expresa del interesado no solicitante. En todo
caso, los signos quedaran sujetos a las restantes prohibi-
ciones establecidas en esta Ley.»

JUSTIFICACION

Debe quedar ascgurado que la autorizacion para em-
plear como marca un nombre, apellido o pseudénimo ha

de darse por su titular y no por la autoridad u drgano ad-
ministrativo, plantcamiento éste que, ante la omision le-
gal, puede acogerse en la correspondiente norma regla-
mentaria de desarrollo.

ENMIENDA NUM. 228

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 15

De modificacion. .
Se propone cl siguicnte texto:

«1. A menos que justifique su actuacion, el agente o re-
presentante de un tercero que sea titular de una marca
en otro pais de la Unidén de Paris no podra registrar a su
nombre la misma marca, o una variacion irrelevante de
ella, sin ef consentimicento de dicho titular.

2. Dentro del plazo y en las condiciones fijadas ¢n los
articulos 3y 27 de la presente Ley, el titular de la marca
podra, bicn oponerse a la solicitud presentada por su
agente o representante, bien si la marca no se hubiera re-
gistrado, pedir su anulacion o reivindicarlo.»

JUSTIFICACION

Se procura una mejora en la redaccion del precepto y
se introduce su aplicacion al supuesto de que el agente o
representante del titular de la marca en otro pais intente
el registro a su nombre dc una variacion irrelevante de
csa marca, tal como la consistente en una pura modifica-
cion determinada tipogralia caracteristica.

ENMIENDA NUM. 229

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 19

De modificacion.
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Se propone el siguiente texto:

«La descripeion contendra las siguientes menciones:

a) Identificacion del titular.

b) Fecha cn que se solicita el registro de la marca ¢ in-
dicacion de la prioridad que se reivindica.

¢) Reproduccion del distintivo constitutivo de la mar-
ca objeto de la solicitud.

d) Una descripcion breve, pero detallada, del distinti-
vo, con los elementos que lo {orman y en la que podran
excluirse de la proteccion solicitada los que estén inclui-
dos en cualquicra de los apartados a), b) o ¢) del parra-
fo 1.+ del articulo 12 de la presente Ley.

¢) Una cnumeracion clara de los productos o servicios
a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solici-
ta, con indicacion de la clase del Nomenclator internacio-
nal a que pertenecen.»

JUSTIFICACION

Sc introducen precisiones terminoldgicas por la necesi-
dad de cvitar expresiones, segun las cuales pareceria
como si lo solicitado del Registro de la Propiedad Indus-
trial fucra una marca cuando en realidad lo que se soli-
cita de dicho Organo es ¢l registro de una marca.

Por otra parte, no se ve la razon de que so6lo se prevea
la posibilidad de que en el distintivo de una marca cons-
ten como elementos excluibles de la proteccion aquéllos
que scan genéricos, concepto que necesariamente ha de
remitir a la letra a) del parrafo 1 del articulo 12; pues,
en clecto, existe la misma justilicaciéon para que puecda
procederse igual cn ¢l caso de que el distintivo incorpore
clementos incluibles en las letras b) o ¢) del propio parra-
fo 1 del articulo 12.

Finalmente, es evidente, en relacion con el contenido
de la letra ¢) del articulo objeto de la enmienda, que lo
que se solicita no son los productos o los servicios, sino
el registro de una marca que se va a aplicar precisamen-
te a csos productos o servicios. De ahi que, por necesidad
de precision terminologica, se proponga la modificacion
resefiada.

ENMIENDA NUM. 230
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.
ENMIENDA
Al articulo 21

De modificacion.

Se propone ¢l siguicnte texto:

«l. Toda solicitud de marca regularmente depositada
da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el dia,
hora y minuto en que ha sido presentada.

2. La fecha de presentacion de la solicitud sera la del
momento en que ¢l solicitante entregue ¢n la Oficina Pu-
blica habilitada al cfecto, de conformidad con lo previsto
en el articulo 16, los siguientes documentos:

a) Una declaracion por la que se solicite una marca.

b) La identidificacion del solicitante.

¢) La denominacién en que la marca consista, cuando
se¢ trate de una marca simplemente denominativa o un di-
sefio de la misma si fuese grafica o mixta.

d) Los productos o servicios a los que la marca se
aplicara.

3. No obstante, si antes de efectuarse la publicacion
de la solicitud en el “Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial”, previsto en el articulo 26, el solicitante reali-
zase alguna rectificacion que implique la modificacion
del disenio de la marca, la prioridad comenzara a contar-
sc¢ desde la fecha ¢n que sc hubiesc solicitado la mo-
diticacion.

La modificacion debera solicitarse por escrito, previo
pago de la tasa correspondiente.»

JUSTIFICACION

Parecce logico que, al igual que establece el articulo 22
de la Ley de Patentes y como igualmente prevé el articu-
lo 21 del Estatuto de la Propiedad Industrial. No parece
justificada una desviacion de la tendencia general segui-
da al respecto de facilitar la solicitud inicial de una pa-
tente o de una marca, con independencia de que poste-
riormente se cumplan las exigencias formales previstas
por la legislacion vigente.

ENMIENDA NUM. 231
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 22, parrafo 1
De modificacion.
Se propone ¢l siguiente texto:

«). Quicn hubicra presentado regularmente una soli-
citud de registro de marca en alguno de los paises de la
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Union para la proteccién de la propiedad industrial o sus
causahabientes gozaran, para la presentacion en Espana
de una solicitud de registro de la misma marca, del dere-
cho de prioridad establecido en ¢l Acta modificativa del
Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la
Propicdad Industrial de 20 de marzo de 1883 que resulte
aplicable a las relaciones entre Espafa y ¢l pais en que
se hubiere presentado la solicitud determinante del dere-
cho de prioridad.»

JUSTIFICACION

Sc introducen algunas modificaciones que afectan a la
redaccion y precision terminolégica del proyecto.

Ademas, se sustituye la referencia al «Acta vigente en
Espana» del Convenio de la Union de Paris por otra mas
adecuada teniendo en cuenta que, si el Acta vigente en Es-
pana de dicho Convenio no hubiera sido firmada o ratifi-
cada por ¢l pais en que se hubicra hecho ¢l depésito de-
terminante del derecho de prioridad, la aplicable seria el
Acla que estuviera vigente en esle ultimo pais, de conlor-
midad con lo dispuesto cn ¢l articulo 27 del propio Con-
venio en su Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ra-
tificada por Espaina ¢n 13 de diciembre de 1971 y publi-
cada en ¢l «B. O. E.» de 1 de febrero de 1974,

ENMIENDA NUM. 232

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 31

De modificacion.
Se propone ¢l siguiente texto:

«1. El registro de la marca confiere a su titular ¢l de-
recho exclusivo de utilizarla en el trafico cconomico. Sin-
gularmente, el titular podra designar con la marca los
correspondicntes productos o servicios, introducir en ¢l
mercado, debidamente identificados con clla, los produc-
tos o servicios para los que hubiere sido concedido el re-
gistro v utilizar la marca a clectos publicitarios.

2. El derecho a que alude el parrafo anterior no po-
dra extenderse a modificaciones de la marca registrada
salvo que éstas hayan sido objeto de registro separado con
arreglo al articulo 9.» '

11 DE FEBRERO DE 1988.—SERIE A. NUM. 56-6

JUSTIFICACION

Sc introducen, en primer lugar, cn ¢l parrafo del ar-
ticulo 31 que figura en el proyecto, algunas correcciones
que definen mas adecuadamente, y con mas precision, lo
que la norma quicre expresar: Por un lado, se clarifica
que ¢l derecho exclusivo de utilizacion de la marca en el
trafico econémico deriva de su registro. Y, por otro, s¢ da
una redaccion ligeramente diferente al segundo de los
contenidos de dicho derecho exclusivo porque no parece
aceplable que se defina como la facultad de introducir en
¢l mercado unos productos o servicios, dado que tal [a-
cultad derivara de normas por completo ajenas a las re-
guladoras del derecho de marca, las cuales solo es justi-
ficable que rezconozean —como resultaria del nuevo tex-
to que se propone— la facultad de introducir en el mer-
cado productos o servicios debidamente identificados con
la marca; c¢n definitiva, no se trata de la lacultad de in-
troducir en ¢l mercado unos productos, sino de la facul-
tad de designar a esos productos introducidos en el mer-
cado con la marca que s¢ ha registrado.

Ademas, se propone la adicion de un parrafo 2 para de-
jar claro que ¢l derecho derivado del registro de marca
no puede extenderse a modilicaciones introducidas en la
marca si dichas modificaciones no han sido registradas
conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 9 del proyecto. Al
no contenerse en éste ninguna norma como la que se pro-
pone, cabria la posibilidad de que ¢l articulo 9 quedara
en pura letra muerta y sin aplicacién practica, lo que no
seria aceptable, ni desde el punto de vista de los princi-
pios ni, sobre todo, a los efectos de la seguridad juridica
que ¢l sistema de proteccion por el registro, elegido por
el proyecto, cleva a la condicion de fundamental.

ENMIENDA NUM. 233

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 34 parrafo 2

De modificacion.
Se propone ¢l siguiente texto:

«2.  El titular de una marca no podra prohibir... con-
forme a las practicas leales en materia industrial o co-
mercial y no induzca a confusion respecto a posibles de-
rechos sobre la marca o relacion con et titular de ésta.»
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JUSTIFICACION

Aun cuando sea enteramente pertinente lo dispuesto en
el parrafo que sc enmienda, se proponc la introducciéon
de las frases subrayadas para evitar que puedan darse ca-
sos en que, aunque el uso se realice conforme a practicas
leales, la rcalidad determine que los consumidores pue-
dan ser inducidos a error. El hecho es de particular inte-
rés precisamente en el caso de las piezas sucltas o recam-
bios, pues lo que en todo caso hay que evitar es que ¢l
comprador de ellas pueda creer que esta comprando pie-
zas originales si lo que se le ofrece son en realidad piezas
fabricadas por un tercero para un articulo comercializa-
do con una marca determinada. La {inalidad principal de
todda ley de marcas es evitar que, cualquiera que sea la
causa, puedan producirse errores o confusiones cn el tra-
fico mercantil. Y a ello es a lo que se dirige la enmienda
propucsta.

ENMIENDA NUM. 234

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 39, parrafo 1

De modificacion.
Se propone ¢l siguiente texto:

«1. La indemnizacion de danos y perjuicios compren-
dera, no solo las pérdidas sufridas, entre las que se inclui-
ran los gastos realizados para hacer cesar la violacion,
sino también las ganancias dejadas de obiener...»

JUSTIFICACION

Es nccesario anadir la frase que se subraya para dejar
claro que el titular del derecho violado puede conseguir
que en la indemnizacion que se acuerde en su favor se in-
cluyan precisamente los gastos derivados de las propias
actuaciones necesarias para hacer cesar la violacion. Con
¢llo se terminara con una realidad que, desgraciadamen-
te, se ha demostrado favorece la pirateria de marcas y, en
definitiva, la comercializacion de productos con marcas
falsificadas o con marcas que constituyen descaradas imi-
taciones de otras de prestigio, a saber, la dificultad en que
s¢ encuentra ¢l titular delos derechos para conseguir re-
sarcirse de al menos los gastos realizados como conse-

cuencia de la actividad ilicita del tercero que lleva a cabo
la violacion.

ENMIENDA NUM. 233

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 43, niumero 2

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«2. Podran ser ejercitados los derechos conferidos por
la titularidad de la marca registrada o por la solicitud de
registro, frente a un licenciatario que viole alguno de los
limites de su licencia establecidos en virtud de lo dispues-
to en el apartado anterior.»

JUSTIFICACION

Este numero 2 del articulo 43 es reiterativo, ambiguo
y contradictorio; por lo que se ha tomado como modelo
¢l articulo 75.2 de la Ley de Patentes de 1986. Se consi-
gue asi una misma regulaciéon para ambos derechos de
propiedad industrial, alcanzando de este modo un trata-
miento legal homogéneo.

ENMIENDA NUM. 236

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 44

D¢ modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«1. 8olo surtiran cfectos frente a terceros las marcas
o solicitudes de marcas inscritas en el registro de la Pro-
piedad Industrial en la forma que reglamentariamente se
disponga.
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2. Para que la cesion o licencia de la marca o la cons-
titucion de derechos y medidas a que se refiere el articu-
lo 47 de la presente Ley surta efectos frente a terceros, de-
bera inscribirse en el Registro de Marcas.»

JUSTIFICACION

Parece logico que el principio de publicidad que se pro-
pone en este articulo afecte, tanto a la cesion o licencias,
como al resto de los derechos y medidas a que se refiere
el articulo 47. Una discriminacién en este sentido no pa-
receria justificada.

ENMIENDA NUM. 237

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

Al articulo 52

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«1. El registro de la marca sera cancelado cuando ex-
pire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuer-
do con lo establecido en el articulo 7 de la presente Ley.

2. Asimismo, ¢l registro de la marca sera cancelado
por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio
correspondiente y en su caso de la sobretasa que proceda.

3. La marca cuya caducidad se haya producido por al-
guna de las causas mencionadas en los apartados anterio-
res podra ser rehabilitada por su titular o causahabiente
dentro de los tres meses siguientes a la publicacion de la
caducidad en el “Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial”»:

JUSTIFICACION

Se considera que la remision al articulo 117 de la Ley
de Patentes para la rehabilitacion de marcas supone una
solucion excesivamente rigurosa. En primer lugar, debe
considerarse que asi como las patentes significan la exis-
tencia de derechos restringidos de uso y explotacion in-
dustrial y comercial exclusiva de una determinada regla
técnica durante un periodo de tiempo a favor del titular
de la patente, lo que implica la existencia de un monopo-
lio efectivo por parte de una determinada empresa sobre

la regla técnica en cuestion con las consecuencias de blo-
queo del mercado tecnolégico y su repercusién en la po-
litica de precios de las empresas, 1a situacion no es extra-
polable a los derechos de marca. Efectivamente, la mar-
ca es un signo distintivo con el que ¢l empresario indivi-
dualiza y distingue sus productoes o servicios con respec-
to de los productos o servicios de los demas empresarios.
En la marca cristaliza ¢l esfuerzo de una empresa duran-
te muchos afios y no supone en modo alguno la existen-
cia de restricciones en el mercado de la indole que impli-
ca una patente; por el contrario, la marca coadyuva a la
clarificacion de las transacciones mercantiles, permitien-
do al consumidor la identificacion de los productos o ser-
vicios de su preferencia, al tiempo que protege los intere-
ses del empresario que canaliza su clientela en gran me-
dida gracias a sus marcas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores no pare-
ce logico que en el proyecto de Ley de Marcas se cstablez-
can los mismos rigurosos requisitos que los que existen
para rehabilitar patentes. Exigir, conforme establece el
articulo 117 de la Ley de Patentes, que concurra causa de
fuerza mayor para poder rehabilitar una marca, equivale
a cerrar el paso a la rchabilitacion de marcas caducadas
por falta de pago de una tasa quinguenal o por falta de
renovacion a su vencimientd. Esta solucién no parece 16-
gica cuando se trata de un instrumento altamente valio-
so para la empresa, que no bloquea ¢l mercado tecnolo-
gico ni el mercado de bienes y servicios y que, en delini-
tiva, su persistencia como derecho privativo no produce
una contrapartida en la sociedad de abstencion o restric-
cién como la que supone una patente. Por cllo se propug-
na facilitar la rehabilitacién de marcas incursas en cadu-
cidad con arreglo a la enmienda que se propone.

Debe destacarse que dentro del marco organizativo de
una empresa, el controlar vencimientos de pagos de tasas
quinquenales o el controlar las renovaciones de marcas
decenalmente no es algo que implique dificultar, pero es
perfectamente comprensible que en muchas ocasioncs es-
tos controles no sean efectivos. Si junto a ¢sto se toma en
consideracion que no existe un plazo de preaviso o reque-
rimiento de pago por parte del Registro de la Propiedad
Industrial antes de los respectivos vencimientos, parece
légico ofrecer a la cmpresa una posibilidad de rehabilitar
la marca en un corto plazo, como es el de tres meses, a
partir de la fecha en que se produzca su caducidad por fal-
ta de pago o por falta de renovacion,

Pero, a mayor abundamiento se destaca que el trata-
miento que el proyecto de Ley de Marcas otorga a estos
signos distintivos en cuanto a su mantenimiento en vigor,
¢s notablemente mas desfavorable que el contenido en la
Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 y cllo no sélo por
las razones anteriormente expuestas, sino porque la Ley
de Patentes prevé en su anexo de tasas, cn su tarifa se-
gunda, apartado 2.2. «demoras», la posibilidad de regu-
larizar el pago de la anualidad de una patente no pagada
en su debido tiempo, abonando una tasa equivalente al
importe de la vigésima anualidad, siempre y cuando di-
cho pago se efectie hasta un maximo de tiempo que coin-
cida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad.
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Con arrcglo a esta disposicion, todo titular de patente
cuando sc produzca el vencimicento de cada anualidad,
“tendra la oportunidad de subsanar ¢l impago de la ante-
rior abonando una sobre tasa; beneficio que en modo al-
guno tendrd el titular de una marca.

Las razoncs anteriormente expuestas justilican sobra-
damente la enmicenda que se propone.

ENMIENDA NUM. 238

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular,

ENMIENDA
Al articulo 55

De modilicacion.
Se propone el siguicnte texto:

«Si la causa de caducidad solamente existiese respecto
de una parte de los productos o servicios para los cuales
esté registrada la marca, la declaracion de caducidad solo
s¢ extendera a los productos o servicios afectados, dejan-
do a salvo en todo caso la aplicacion del parrafo 4 del ar-
ticulo 4 de esta Ley.»

JUSTIFICACION

Si ¢l precepto se dejara tal como figura en el proyecto,
podria ser dudosa la virtualidad de lo dispuesto en el
parralo 4 del articulo 4 en los casos de caducidad decre-
tada por los Tribunales. Es cvidente, sin embargo, que ¢l
principio recogido en la referida norma es aplicable a to-
dos los supuestos relacionados con el uso de la marca re-
gistrada y a las consccuencias derivadas de su eventual
no uso por un periodo de ticmpo que en fa propia Ley se
establece.

ENMIENDA NUM. 239
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicion Popular.
ENMIENDA
Al articulo 79

Dc modificacion.
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Se propone el siguiente texto:

«Se entiende por nombre comercial ¢l nombre patroni-
mico de las personas fisicas y la razon social y denomi-
nacion de las personas juridicas que sirven para identifi-
car a una y otra clase de personas en ¢l ejercicio de su ac-
tividad empresarial y para diferenciar sus actividades de
las actividades similares.»

JUSTIFICACION

El proyecto, a través del articulo 79, al que se propone
¢sta enmienda, con sustitucion de los dos parrafos de que
consta ¢n ¢l proyecto por el unico transcrito, establece un
sistema que rompe con la tradicion legislativa en nuestro
pais y que puede introducir innumerables confusiones de
todo orden, En cfecto, preve la posibilidad de que el nom-
bre comercial sea ¢l propio de las personas fisicas o juri-
dicas como hasta ahora ha sido, o un nombre distinto, sca
denominacion de fantasia u otra dilerente clegida por el
solicitante del registro.

Puede decirse que con cllo quicbra el principio de ve-
racidad que ha venido presidiendo la regulacion de los
nombres comerciales en el pasado legislativo patrio y que,
¢n concreto, es aplicable en la actualidad conforme al Es-
tatuto sobre Propiedad Industrial vigente.

Resulta facil comprender los errores que en el trafico
mercantil pueden provocarse con esta formula que se pre-
tende establecer, ya que, de ser aprobado el proyecto con
¢l texto propuesto para el articulo 79, podria muy bien
ocurrir que determinadas empresas con una denomina-
¢ion o razon social concreta, inscrita ¢n el Registro Mer-
cantil correspondiente, actuaran en la realidad del trafi-
co, bien con ese nombre, a cuyo uso por otra parte resul-
tarian obligadas por las propias disposiciones regulado-
ras de las denominaciones sociales, bien con ¢} nombre co-
mercial «de fantasia» inscrito en ¢l Registro de la Propie-
dad Industrial. Facil resulta colegir que en muchas oca-
siones los consumidores podrian creer estar a presencia
de dos entidades dilerentes ¢ independientes entre si.

El colmo de la sinrazon se produce ademas cuando,
conforme a lo establecido en el numero 3 del articulo 81
del proyecto, solo podra obtenerse el registro de un nom-
bre comercial. Esto sera causa, ciertamente, de que un
cmpresario que registre como nombre comercial una de-
nominacion de fantasia no pueda ni siquiera utilizar
como nombre comercial su propia denominacion social
(0 su nombre patronimico en cl caso de tratarse de un co-
merciante individual), siendo asi que, en ¢l ambito mer-
cantil, la utilizacion de la denominacion social, o del nom-
bre del comerciante individual, es, no sélo un derecho,
sino un deber.

Se hace necesario por ello, para no introducir una tuen-
te de conflictos v de confusiones segura, volver al viejo sis-
tema de que las empresas puedan, si o desean, registrar
como nombre comercial su propio nombre de comercian-
te o denominacion o razon social v no otro signo diferen-
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te. La empresa cs una y tinica y, por tal motivo, uno y uni-
co —y siempre ¢l mismo— debe ser ¢l nombre comercial
y la denominacion con que comparezea ante los compe-
tidores y ante los que contraten con clla en el trafico
mercantil.

ENMIENDA NUM. 240
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

A la Disposicion Transitoria Segunda

De adicion.
Se propone cl siguiente texto:

«Las marcas, nombres comerciales y rotulos de estable-
cimiento adquiridos conforme a lo dispuesto ¢n ¢l Esta-
tuto de la Propiedad Industrial se regiran por la presente
Ley. No obstante, las normas sobre duracion y renovacion
seran aplicables a cada signo distintivo a partir de la pri-
mera renovacion que se produzcea, segin lo previsto en cl
Estatuto, desde la entrada en vigor de la presente Ley,
con las siguicentes excepeiones:

a) El requisito establecido en ¢l articulo 7.2 solo sera
exigible a las solicitudes de renovacion que se presenien
después de los diez anos siguientes a la entrada en vigor
de la presente Ley. v

b)  Los plazos establecidos en los articulos 6 y 7 para
pago de-quinquenios y renovacion de los registros se com-
putaran, en los concedidos con arreglo al Estatuto sobre
Propiedad Industrial, desde la fecha de su concesion.»

JUSTIFICACION

A parte de una precision terminologica en el comienzo
de la disposicion, se introducen dos excepciones a la re-
gla general establecida por las siguientes razones:

a) Si se mantuviera ¢l texta del proyecto, resultaria
que los titulares de registros de marca que presentaran
su solicitud de renovacion desde el momento de la entra-
da en vigor de la Ley, el mismo dia en que dicha entrada
en vigor se produjera, tendrian que aportar la declaracion
de uso prevista en el parralo 2 del articulo 7. Es eviden-
te que esto implicaria una auténtica aplicacion retroacti-
va de la Ley nueva y un trato discriminatorio de los titu-
lares de registros anteriores, pues, mientras que éstos ten-
drian que aportar ya la referida declaracion de uso desde
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el momento mismo en que solicitaran la renovacion, sin
tiempo material en muchos casos para recabar la infor-
macion necesaria y preparar dicha declaracion de uso,
quicnes presentaran las solicitudes de registro con arre-
glo a la nueva Ley dispondrian de diez anos para poder
prepararse al cumplimiento de la exigencia de la referida
declaracion de uso al tiempo de la renovacion de los re-
gistros. De ahi que se propugne que tal deglaracion de uso
no sca exigible mas que a las solicitudes de renovacion
que se produzcan después del décimo ano de vigencia de
la Ley, que es justamente el plazo en que tendran que re-
novarse los registros concedidos ya con arreglo a la nue-
va normativa, que de ¢sa manera no tendrian en este as-
pecto ningin trato preferente sobre los registros concedi-
dos en ¢l pasado.

b) El Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente dis-
pone en ¢l articulo 129 que «el registro de una marca sc
otorga por veinte anos, contados desde la fecha de su con-
cesion», y que la renovacion del registro podra hacerse
dentro del altimo trimestre de la vida legal del registro
concedido, es decir, en los tres meses que preceden al vi-
gésimo aniversario de la concesion. El proyecto prevé, sin
embargo, cn el articulo 5, que la duracion del registro de
marca scra de diez anos a partir de la fecha de deposito
de la solicitud, siendo esa fecha de deposito la determi-
nante, por tanto, para la fijaciéon del plazo para ¢l pago
de quinquenios a que se refiere ¢l articulo 6 y del plazo
para presentar la solicitud de renovacion a que se refiere
el articulo 7. Es evidente que, de aplicarse la disposicion”
transitoria segunda en la forma que aparcce en ¢l proyec-
to, resultaria que el titular de un registro de marca con-
cedido con arreglo a la anterior normativa se encontraria
con que tendria que modificar la estructura de su propio
sistemna de vigilancia para ¢l cumplimiento de los plazos
de ¢jecucion de las formalidades de mantenimiento en vi-
gor de los registros, en cuanto que dichos plazos queda-
rian determinados por la fecha de presentacion en su dia
de la solicitud, en lugar de, como ha venido siendo hasta
ahora, la fecha de concesion,

La perturbacién que con el cambio se puede ocasionar
a los titulares de marcas, sobre todo a aquéllos que tie-
ncn establecidos sistemas de vigilancia de los plazos a tra-
vés de mecanismos informatizados, es evidente. Y, con in-
dependencia de ello, puede darse la paradoja de que en
la practica la duracién de la proteccion por renovacion
queda reducida en un primer momento a unos pocos anos,
o incluso a unos pocos meses; ¢ste seria ¢l caso, en efecto,
de un registro concedido ocho o nueve anos después de
presentada la solicitud original —tras de un procedimien-
to contencioso-administrativo o incidencias diversas ¢n el
seguido ante ¢l Registro de la Propiedad Industrial—,
cuyo periodo de vigencia, con arreglo a la normativa que
quedara derogada, expiraria en los primeros dias de cfi-
cacia de la nucva Ley, ya que la renovacion solicitada
unos pocos. meses después (tal vez cuando la primera no
hubicra sido siquiera resuelta todavia), al cumplirse en-
tonces, subsiguicntemente a la entrada ¢n vigor de la Ley,
¢l que seria nuevo décimo aniversario de la fecha de -
| solicitud.
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Un ejemplo puede hacer mas facilmente comprensible
lo que aqui se sefala. Piénsese en una hipotesis en que,
entrando en vigor la nueva Ley en 1 de abril de 1988, deba
procederse a presentar en 25 de mayo de 1988 una solici-
tud de renovacién de un registro concedido en 25 de mayo
de 1968 y correspondiente a una solicitud presentada el
3 de agosto de 1960. Es evidente que, en tal hipotesis, la
presentacién de,la solicitud de renovacion en 25 de mayo
de 1988 seria perfectamente pertinente. Del mismo modo

que resulta también claro que no seria en modo alguno
~ aceptable que hubiera de presentarse una nueva solicitud
de renovacioén en 3 de agosto de 1990, al cumplirse el blo-
que de diez anos, aniversario de la fecha de solicitud del
registro original, subsiguiente a la entrada en vigor de la
nueva Ley; aparte de ello, en tal hipétesis no se ve cuan-
do deberia entenderse producido el vencimiento para el
pago del 2. quinquenio, que habria de efectuarse confor-
me al articulo 6 del proyecto.

Es obvio por todo ello, para evitar situaciones insolu-
bles como la mencionada por via de ejemplo, sera nece-
sario mantener, como fecha determinante de los sucesi-
vos vencimientos para pagos de quinquenios y para soli-
citud de renovaciones de los registros concedidos con
arreglo a la vieja normativa, la de concesion de tales re-
gistros, aplicandose la fecha de solicitud so6lo para los re-
gistros concedidos con arreglo a la Ley nueva.

ENMIENDA NUM. 241
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

A la Disposicion Final Primera

De modificacion.
Se propone el siguiente texto:

«La presente Ley entrara ¢n vigor a los scis meses de
su publicacion en el “Boletin Oficial del Estado”.»

JUSTIFICACION

Sc trata de ampliar el plazo de entrada en vigor de tres
a seis meses, dado que el previsto en el proyecto es dema-

Imprime RIVADENEYRA, S, A. - MADRID
Cuesta de San Vicente, 28 y 36
Telé¢fono 247-23-00.-28008 Madrid
Depésito legal: M. 12.580 - 1961

siado corto para que los Registros de la Propiedad Indus-
trial y los titulares, tanto nacionales como extranjeros, de
marcas, se adapten al nuevo ordenamiento.

ENMIENDA NUM. 242

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicién Popular.

ENMIENDA

De adicion de una Disposicion Final Cuarta (nueva)

Se propone el siguiente texto:

«El Gobierno, en el plazo de un aro a partir de la en-
trada en vigor de la presente Ley, tomara las medidas
oporiunas para que los titulares de registros de signos dis-
tintivos puedan obtener la inclusion de los mismos en el
Registro General de Sociedades del Ministerio de Justi-
cia, previa solicitud acompanada de la correspondiente
certificacion expedida por el Registro de la Propiedad
Industrial.»

JUSTIFICACION

La enmienda responde a la necesidad de establecer una
coordinacion entre el Registro de la Propiedad Industrial
(Seccion de Nombres Comerciales) y el Registro General
de Sociedades del Ministerio de Justicia para evitar la
anomalia de que ¢l resultado de una consulta a este ulti-

" mo propicie la adopcidn, como razén social, de una deno-

minacion que no sea en absoluto de libre disposicién, por
estar protegida en el Registro de la Propiedad Industrial,
y que esté, por consiguiente, abocada a chocar con dere-
chos anteriores de Propiedad Industrial en cuanto co--
mience la actividad empresarial.

Esta situacion, que ya existe en la actualidad, por in-
ducir a la creacién de sociedades con nombres cuyo uso
exclusivo esta reservado a otras personas individuales o
juridicas, en virtud de registros de marcas, se agravara
de forma espectacular si se mantiene el abandono del
principio de veracidad del Nombre Comercial, con la con-
siguiente inscripcion en el Registro de la Propiedad In-
dustrial de numerosos Nombres Comerciales que no ten-
dran acceso al Registro General de Sociedades.
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