
BOLETIN OFICIAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

111 LEGISLATURA 

Sede A: 
PROYECTOS DE LEY 11 de febrero de 1988 Núm. 56-6 

ENMIENDAS 

12 1/000057 Marcas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
BOLETtN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmien- 
d a s  p r e s e n t a d a s  al  p r o y e c t o  d e  Ley d e  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 Mana Cazorla Prieto. 

La Agrupación Parlamentaria del Partido Liberal, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 1 10.3 del vigente Re- 
glamento de la Cámara, presenta las siguientes enmien- 
das al Proyecto de Ley de Marcas, publicado en el «Bole- 
tín Oficial de las Cortes» el 6 de noviembre de 1987 (Se- 
rie A,  número 56.1). 

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Portavoz. 

ENMIENDA NUM. 1 

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

ENMIENDA 

Al artículo 12 

Dc modificación dc su apartado 1 .a). 

Redacción que se propone: 

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

JUSTIFICACION 

Mejora técnica. 

ENMIENDA NUM. 2 

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

ENMIENDA 

Al artículo 16 

De modificación del párrafo segundo del número 2 .  
Redacción que se propone: 

((Asimismo, las solicitudes podrán ser depositadas cn 
los Gobiernos Civiles, Oficinas de Corrcos y Rcprcsenta- 
ciones Diplomáticas y Consulares espaiíolas, cn los térmi- 
nos y con los efectos cstablecidos cn la Ley de Procedi- 
mi cn to Ad mi n i s t ra t i vo . )) 
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JUSTIFICACION 

Evitar indebidas derogaciones del rkgimmen general. 

ENMIENDA NUM. 3 

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

ENMIENDA 

Al  artículo 28, párrafo tercero 

De modificación. 
Texto que se propone: 

((3. En el supuesto de que se presenten Oposiciones o 
exista algún reparo puesto dc oricio por el Registro, se de- 
cretará l i i  suspensión del expediente, publicándose en cl 
“Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” y notificán- 
dosc pcrsonalrncntc al solicitante las menciones y rcpa- 
ros, para que éste pueda, en el plazo de un mes contado 
desde la notificación, presentar sus alegaciones.. 

JUSTIFICACION 

Mayor garan:ía del interesado y mantenimiento de la 
regla general del articulo 78 de la Ley de Procedimiento 
Adrninis tra t ivo.  

ENMlENDA NUM. 4 

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

ENMIENDA 

Al  articulo 30, número primero 

De adición al niisnio de la cxpicsiOri: 

((... y riotilicada pcrsonalniciitc al solicitante v ii quic- 
ncs hubieran Ibrriiulado oposiciuii a la coiicesión.» 
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JUSTIFICACION 

Como enmienda al artículo 28. 

ENMIENDA NUM. 5 

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

ENMIENDA 

Al artículo 62, apartado segundo 

De supresión. 

J USTIFICACION 

Se trata de una sanción desproporcionada y que perju- 
dica, precisamente a quien ha obtenido a su favor una re- 
solución judicial. 

ENMIENDA NUM. 6 

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

ENMIENDA 

De adición de un artículo 62 bis 

Texto que se propone: 

«Cuaiido pot sentencia firme se declare que el titular 
de una marca colectiva constituida por denominaciones 
o signos geográficos se ha negado arbitrariamente a au- 
torizar c.1 ingreso en la Asociación de una  persona que rcú- 
ria los requisitos establecidos en el rcglanicnto de la mis- 
nia, vendrá obligarlo aqucl titular a la publicación a s u  
costa de la sentencia. v a indcniiiiznr al perjudicado de 
cuantos daños y perjuicios se Ic Iiavan ocasionado v de la 
ganancia dc,jndu de percibir.» 
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JUSTIFICACION 

Dar efectividad práctica a la reso luc ih  judicial. 

ENMIENDA NUM. 7 

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

ENMIENDA 

Al artículo 67, número tercero 

De supresión. 

JU STIFICACION 

Desproporción de la sanción y perjuicio para el princi- 
pio favorecido por una resolución judicial firme. 

Modesto Fraile Poujadc, Portavoz de la Agrupación de 
Diputados del PDP, al amparo de lo dispuesto en los ar- 
tículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas al articulado del pro- 
ycctu de Ley de Marcas. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero 
de l988.-EI Portavoz, Modesto Fraile Poujade. 

ENMIENDA NUM. 8 

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

ENMl EN DA 

A l  artículo 56 

De adición. 
T C X  lo p I<)l'UCS t ( J  

((3. Eri el  C ~ I S O  de que L I I I ~  marca cuyo i-cgistro hubic- 
I Y  sido clcclaixio caclucado, cua1quici.u que I '~ icrc  la cau- 

sa, incluya en su diseño elementos que estén integrados 
en otras cuyo registro estuviera en vigor, los efectos de la 
caducidad no,podrán extenderse a tales elementos inclui- 
dos en el otro registro ni afectar a Sste de ninguna otra 
manera.. 

JUSTIFICACION 

El artículo 162 del Estatuto sobre Propiedad Industrial 
vigente dispone que .cuando las marcas caducadas con- 
tuvicren elementos que figuraran también en otras mar- 
cas en vigor del mismo concesionario, no podrá conside- 
rarse a dichos elementos como de dominio público)). 

La sustitución del Estatuto citado por una nueva ley y 
la eliminación en el texto de ésta de un precepto de con- 
tenido igual o similar al transcrito podría crear la duda 
al futuro intgrprete sobre si, producida la caducidad de 
un registro de marca, el propietario de dicho registro ha- 
bría perdido los derechos de exclusividad inherentes a to- 
dos y cada uno de los elementos incorporados al diseño 
de la marca afectada, aunque se incluyeran en otra obje- 
to de un registro separado y en vigor. 

Como es evidente que esta consecuencia no puede cn 
modo alguno ser querida y como en todo caso deben prc- 
servarse los derechos sobre registros en vigor -que puc- 
den coincidir con otros caducados en algunos elementos, 
entre otras razones por ap l i cac ih  de lo dispuesto en e l  ar- 
tículo 9 del propio p r o y e c t e ,  es innegable la convciiicn- 
cia de introducir un precepto como el  que en la eriniicii- 
da  se propugna, cuyo texto tiene, por lo demás, la vcnta- 
ja de  ser más claro que el del Estatuto antes transcrito y 
rcspcta, por otra parte, la circunstancia de que, en puri- 
dad de doctrina, una marca n o  puede en ningún caso pa- 
sar al dominio público porque se trata de conceptos an- 
titkticos desde el momento en que el aprovechamiento del 
signo en que aquklla consista por la generalidad del pú- 
blico supone la desnaturalización de la función priinigc- 
nia de la marca, que es la función diferenciadora o 
distintiva. 

ENMIENDA NUM. 9 

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

ENMIENDA 

A la Disposición Transitoria Cuarta 

De supi-caión, coridicionada a la accptacióii de In cti- 

mierda de niodilicación al párralo 3 clcl artículo 52 v de 
adicibn cle un priinlo 4 a dicho articulo. 
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Texto propuesto: 

«La Disposición Transitoria Cuarta quedaría suprimi- 
da en el supuesto de aceptarse la enmienda al ar- 
tículo 52.)) 

JUSTIFICACION 

No tendría sentido, en caso de aceptarse la enmienda 
que propone el establecimiento de la posibilidad de reha- 
bilitación de los registros caducados por alguna de las 
causas recogidas en el artículo 52 del proyecto, limitar, 
de la forma que se hace en la Disposición Transitoria 
Cuarta del proyecto, el derecho a obtener la rehabilita- 
ción por un período de tiempo determinado a contar de 
la entrada en vigor de la Ley. 

De aceptarse la enmienda propuesta al artículo 52, la 
rehabilitación sería un derecho automático, del que dis- 
pondría todo titular de un registro de marca caducado 
por falta de renovación o de pago de una tasa quinquenal. 

La supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de- 
rivaría entonces de la congruencia con el nuevo texto que 
tendría el artículo 52.  

Luis Mardones Scvilla, Diputado por Santa Cruz de Te- 
ncrifc, pertenccientc a las Agrupaciones de Independien- 
tcs de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario 
Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del 
Reglamento del Congreso, prcsenta las siguientes enmien- 
das al proyecto de Ley de Marcas, publicado en el 
«B. O.C. G D ,  Serie A ,  número 56, dc 6 de noviembre 
de 1987. 

Palacio del Congreso de los Diputados, I de febrero de 
1988.-Luis Mardones Sevilla. 

ENMIENDA NUM. 10 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA N U M .  1 

Al preámbulo, tcrccr prirrah, cuarta Iínca 

De modificación. 
Donde dice: U ... tener q u c  convivir  ... ., clcbci~ii decir: 

«... tener que coexistir...)>. 

JUSTIFICACION 

Adecuación a la correcta propiedad gramatical. 

ENMIENDA NUM. 1 1  

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 2 

A l  Preámbulo, quinto párrafo, quinta línea 

De modificación. 
Donde dice: (( ... que en un futuro convivirán en nuestro 

país con el sistema de marcas nacionales. Previendo esta 
situación, la Ley se alinea con los principios menciona- 
dos», deberá decir: c ... que en un futuro serán de aplica- 
ción en nuestro país con el sistema de marcas nacionales. 
Previendo esta situación la Ley se adapta a los principios 
mencionados)). 

J U STIFICACION 

Mcjor redacción gramatical. 

ENMIENDA NUM. 12 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Gm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 3 

41 Prcámbuio, sexto párraí'o 

Dc adición. 
Sc propone añadir al firial del párrafo lo siguicntc: 

: x .  .. C'n cstn materia». 
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JUSTIFICACION 

Adecuación, con referencia explícita, a la materia espe- 
cífica 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 (CN- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 4 

Al Preámbulo, octavo párrafo 

De supresión. 
Se propone la supresión de la frase: «el tema del uso 

de la marca se vincula con el de la renovación». 
Por lo que el texto quedaría redactado del siguiente te- 

nor: «Por otra parte, en la solicitud de renovación se 
exigirá ... N .  

JUSTIFICACION 

Inqecesario, en correcta sintaxis gramatical, así como 
utilizar para el uso el concepto inadecuado de «tema». 

ENMIENDA NUM. 14 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (CN- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM.  5 

A l  artículo 1 ." 

De sustitución. 
Se propone sustituir la palabra <<idi.nticos)) por (<si- 

mi larcs )>.  

JUSTIFICACION 

Adecuación a la semántica gramatical correcta, tal 
como significa el Diccionario de la Real Academia Es- 
pañola. 

ENMIENDA NUM. 15 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 6 

Al artículo 2.", c) 

Añadir, después de «combinaciones», la siguiente fra- 
se: «así como los acrósticos)). 

JUSTIFICACION 

Cada vez es más frecuente, en la propaganda o identi- 
ficación comercial de marcas, el uso del acróstico, 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 (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM.  7 

Al  artículo 3.", punto 2 

De sustitución. 
Donde dice: << ... notoriamente conocida en  España por 

los sectores interesados ... », deberá decir: <( notoriamente 
conocida en la totalidad o parte del territorio español por 
los sectores interesados ... )). 
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J USTIFICACION 

Mejor adecuación al ámbito real de lo que se quiere 
decir. 

ENMIENDA NUM. 17 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM.  8 

Al artículo 3.". punto 4 (nuevo) 

Pe adición. 
De uii nuevo punto cuatro del siguiente tenor: 

~ 4 .  E n  el Rcgistro de Marcas que se lleva en el Kegis- 
tro de la Propiedad Industrial sc.inscribiriin, en la forma 
e n  que se disponga reglamentariamente, tanto las solici- 
tudcs tlc marca como las marcas y a  concedidas.» 

JUSTIFICACION 

Para las mejores garantías complementarias y Icgalcii 
en el reconocimiento que ampare olicialmcntc la adqui- 
sición del derecho sobre la marca, es conveniente esta ins- 
cripción quc proponemos e11 el Rcgistro de la Propiedad 
1 n cliis t r i a l .  

ENMIENDA NUM. 18 

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

ENMIENDA NUM.  9 

Al articulo S:' 

JUSTlFICACION 

Para fundamentar el reconocimiento administrativo de 
la duración de la marca no solamcntc en los requisitos 
del artículo 7,  sino también en los del artículo 6, pues pa- 
rece deducirse de la lectura de este último, por implícito, 
que si no se abonan las tasas, n o  se podrá mantener cn 
vigor la marca y ,  por tanto, deberá entenderse que decae 
su duración protegida admi nistrat ivamen te. 

ENMIENDA NUM. 19 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA N U M .  10 

Al artículo 6.",, punto 3 

De modificación. 
Se propone el 10 v 20 por ciento. en lugar del 25 y el 

SO por ciento. 

J USTIFICACION 

Parecen excesivos cstos recargos, que salen de la nor- 
ma habitual de recargos en  las usuales vías de apremio o 
de cobro ejecutivo que viene practicando la Adniinistra- 
ción Pública con los morosos. 

ENMIENDA NUM. 20 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA N U M .  I 1 



JUSTIFICACION 

Semántica gramatical. 

ENMIENDA NUM. 21 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 12 

Al artículo 16 

De supresión 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 22 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 13 

Al artículo 17, punto 1 

De supresión del punto 1 en todos sus apartados a) ,  b),  
c )  v d). 

J U STlFlCAC 10 N 

Por las niisnias razones que la anterior cnmiciida al :ir- 
tículo 16, piic’s se trata clc puros t rámiks  adniiriistra- 
ti\..<J?i. 

ENMIENDA NUM. 23 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM.  14 

Al artículo 18, puntos 1 y 2, apartados c) y d) 

Dc supresión. 

JUSTIFICACION 

La redacción técnica del proyecto de Lcy es tan del¡- 
cicntc, que se cstá reiterando lo dicho en cl ariícii- 
lo 17.1, a), con cl artículo 18.1. Lo que pi-oponcmos SLI-  

primir debe ir al Reglamento futuro. 

ENMIENDA NUM. 24 

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

ENMIENDA NUM. 15 

Al artículo 19 

De supresión 

JUSTIFICACION 

Debe ir al Reglarncnto, n o  es propio de In Ley cn buciia 
tccnica lcgislat i va. 
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ENMIENDA NUM. 25 

PRIMER FIRMANW: 
Don Luis MardonCs Sevilla (Gm- 
po Mixto). 

ENMIENDA NUM. 16 

Al artículo 25 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

Pasará su contenido a l  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 (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 17 

Al artículo 26 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

Por la misma que la cnmicnda anterior al artículo 2 5 .  

ENMIENDA NUM. 27 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 18 

A l  artículo 27, punto 2 

De suprcsibn. 

Se propone suprimir la frase final: (( ... y estará someti- 
da  al pago de la tasa correspondicntc». 

JUSTIFICACION 

Exigir una tasa a quien por considerarse perjudicado 
se oponga al  registro parcce excesivo. Sirva de ejemplo la 
supresión de las tasas ,judiciales en la Administración dc 
Justicia. 

ENMIENDA NUM. 28 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 19 

Al  artículo 28 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

Pasar su contenido al futuro Reglamento, por razones 
rcitcradas en anteriores ciimiendas. 

ENMIENDA NUM. 29 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 20 

J LJSTIT:IC'ACiON 
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ENMIENDA NUM. 30 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 21 

Al artículo 30, punto 3 

De modificación. 
Se propone el 10 y el 20 por ciento en lugar del 25 y el 

SO por ciento. 

JUSTIFICACION 

Parcce excesivo cl recargo, que se aparta manifiesta- 
mente, por incremento, de los recargos en vías de apre- 
mio por morosidad o retrasos en otras exigencias admi- 
nistrativas, dc la Hacienda pública, municipal, etcétera. 

ENMIENDA NUM. 31 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM.  22 

Al  artículo 32, punto 1 

De modificación. 
Se propone la siguicntc redacción: 

(( 1 .  El titular de la marca registrada podrá oponerse, 
cn los tkrminos establecidos en el artículo 36 de la pre- 
sente Ley, a que  terccros utilicen cn el tráfico cconóinico 
sin s u  consentirnicnto, una marca o signo idkntico o se- 
rne,jaiitc para distinguir productos o servicios idénticos o 
simiiarcs, cuando la semejanza entre los signos y la simi- 
litud entre los productos y servicios pueda inducir a 
errorcs. )) 

J USTIFICACION 

En cl ánihito Icgal no cs una persona física o iuridica 
como titular quicii pucdc prohibir, sino quc su dcrccho y 

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

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

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

ENMIENDA NUM. 32 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 23 

Al artículo 32, punto 2 

De modificación. 
Donde dice: «... los apartados anteriores...)), debe decir 

«... el apartado anterior...)). 

JUSTIFICACION 

Debe tratarse de un error en el texto dcfinitivo del pro- 
yecto, dado que sólo hay un apartado anterior. Por otra 
parte advertimos que la expresión ((podrá prohibirse» de 
este punto 2 ,  debería estar expiicitada dc la refercncia a 
la autoridad administrativa que ejercerá tal facultad, 
pues con cl texto presente no se sabe ((quién podrá», que 
queda indefinido. 

ENMIENDA NUM. 33 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA N U M .  24 

A l  artículo 33, punto 1 

Dc adición. 
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Añadir, en la primera línea, después de ((... conkrido 
por...”, la expresión «. . .el  registro legal de» la marca. 

J U STIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 34 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Gm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 25 

A l  articulo 44, punto 2, y al artículo 45, puntos 3 y 4 

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

((Artículo 43 bis (nuevo) 

Requisitos de cesiones y licencias y sus efectos. 

1. En una misma instancia se podrá solicitar la cesión 
o licencia de varias marcas sin Limitación de número, abo- 
nando por cada registro afectado la tasa correspondiente. 

La cesión o licencia de la marca principal llevará 
consigo la de sus marcas derivadas, las cuales por SI so- 
las no podrán scr objeto de cesión o liceiicia. 

Para que la cesión o licencia de la marca surta ctec- 
to í‘rcntc a terceros deberá presentarse por escrito c ins- 
cribirse en el Registro de Marcas.)) 

2. 

3 .  

JUSTIFICACION 

Mejor adecuación a la tCcnica Icgislati\,a. , 
se advierte que el epigrafc del artículo 44 (electos h-cn- 

te a tci’ccros) debe suprimirse, y 1’s aconsejable que el 
apartado 1 del articulo 44, pase como articulo singular¡- 
mdo al Titulo 1, coiiio articulo 10 bis, pues se trata cle 
una disposición obligatoria gciicral más propia dc cstnr 
recogida en el Titulo 1, y no cti el Titulo IV,  Capitulo Tcr- 

ridica. 
cero, donde su ubicaciún cs*inapropiaL1a el1 tc;ciiica j l i -  

ENMIENDA NUM. 3§ 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM, 26 

Al artículo 46 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

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

ENMIEND., NUM. 36 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Gm- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 27 

A l  artículo 54, primer párrafo, línea primera 

De sustitución. 
Dcspuk de «cancelado», sustituir la palabra ((cuandon 

por «en los casos siguientes en los que mediante sen- 
tencia...)). 

JUSTIFICACION 

Evitar la cacofonía de ((cuando)), que se repite al inicio 
clc los apartados a ) ,  b), c) J’ d). 
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ENMIENDA NUM. 37 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 28 

A l  artículo 54, b) 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 38 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 29 

Al artículo 6 2 ,  punto 2 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

Es absurdo, jurídicamente (¿sentencia [irme -titular 
negado arbi trariamentc- autorizar ingreso Asociación?) 
;Se precisa nada menos que una ((sentencia firme» para 
comprobar esa «negación arbitraria.?; hasta gramatical- 
mente es más correcto decir: <<denegado arbitrariamente 
el ingreso en la Asociación )).  

ENMIENDA NUM. 39 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 30 

Al artículo 75 

De adición. 
Se propone añadir la palabra «individuales», por lo que 

el texto quedaría redactado del siguiente tenor: 

[(Las marcas colectivas, individuales y de garantía.)) 

JUSTIFICACION 

No se explica por qué no existe tal plazo -y d e r e c h c t  
para el resto de las marcas, como las individuales. Posi- 
blemente se trate de una omisión involuntaria o error por 
defecto en el texto redactado. Entendemos que el dere- 
chos al plazo para nuevo registro, decaído por cancela- 
ción, debe reconocerse también para las marcas indivi- 
duales, y no sólo a las colectivas y de garantía. 

ENMIENDA NUM. 40 

PRIMER FIRMANTE: 
Don Luis Mardones Sevilla (Cru- 
PO Mixto). 

ENMIENDA NUM. 31 

A la Disposición Final Tercera 

De adición. 
De la frase ((aprobará el Reglamento., por lo que el tex- 

to quedaría redactado del siguiente tenor: 

((El Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria v 
Energía, aprobará el Reglamento v dictará las deinrís dis- 
posiciones necesarias. .. >) 

JUSTIFICACION 

Eri varios artículos del testo del proyecto se hace i d c -  

itmcia ii lo que <<disponga i.eglanientni.iameiite~~ ( \  . gr, íii.- 
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tículo 44.1), dato que implica la aprobación de un futuro 
Reglamento, y que, por tanto, debe quedar recogido en 
esta Disposición final tercera, como exigencia de técnica 
legislativa correcta. 

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) les comunica la 
relación de enmiendas que presenta al proyecto de Ley de 
Marcas. 

Enmiendas que presentan: 

- Enmienda de modificación al artículo 2, a). 
- Enmienda de adición al artículo 3. 
- Enmienda de adición al artículo 3.2. 
- Enmienda de modificación al artículo 4.2, b). 
- Enmienda de adición al artículo 12. 
- Enmienda de adición al artículo 12. 
- Enmienda de modificación al artículo 12.1. 
- Enmienda de modificación al artículo 12.2. 
- Enmienda de modificación al artículo 13.2. 
- Enmienda de adición de un nuevo artículo 15 bis. 
- Enmienda.de modificación al artículo 16.2, párrafo 

- Enmienda de modificación al artículo 17.3, punto 

.- Enmienda de adición al artículo 18.1. 
- Enmienda de modificación al articulo 2 1.2, párrafo 

- Enmienda al artículo 25.3, párrafo primero. 
- Enmienda de modificación al artículo 25.3, párrafo 

tercero. 
- Enmienda de modilicación al artículo 32.1. 
- Enmienda de adición al articulo 34.1, párrah pri- 

mero. 
- Enmienda de adición al artículo 35.1, párrafo pri- 

mero. 
- Enmienda de adición al artículo 38. 
- Enmienda de adición al artículo 46. 
- Enmienda de modificación al artículo 48.2. 
- Enmienda dc adición al artículo 68. 
- Enmienda de supresión al articulo 78.1, piirralo 

- Enmienda de modificación al articulo 79.1. 
- Enmienda dc modificación al artículo 85.1. 
- Enmienda de adición de un nuevo artículo 84 bis. 
- Enmienda de adicióii de u n  artículo 88 bis. 
- Enmienda de modificación al artículo 99, c). 
- Enmienda de adición de una nueva Disposición 

- Enniicnda de niodil'icación a la Disposición Transi- 

- Enmiciida de suprcsión \. adicióii al Titulo IX. 

Palacio d ~ l  Coiigi'cso CIC 10s Diputndos, 4 clc I'cbrc~ro dc 

primero. 

último. 

primero. 

segundo. 

Adicional. 

toria Cuarta. 

1988.-El Portavoz, iñaki Anasagasti Olabeaga. 

ENMIENDA NUM. 41 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al artículo 2.", a)  

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción al artículo 2:', a): 

«Los fonemas, las palabras y los términos de fantasía, 
incluyendo los nombres, apellidos y seudónimos de per- 
sonas o geográficos. )> 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 42 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  V a s c o  
(PNV). 

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

ENMIENDA 

A l  articulo 3.2. 

De adicióii. 
Sc propone atiadir « i n  I'incn al articulo 3.2 ~ i n  nuevo 

pá rra lo con I a si gLi i c 11 1 c i-cdacc i 611 : 

pondiciltc SolicitLid d C  i'cgistro de su i l larca.~~ 
((Dicho usciai'io clcctii~iiá, al iiiisiiio tiempo, la corre's- 

J USTIFlCACION 
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cida debe ir acompañado de la obligación 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 artículo 3.  

De adición. 
Se propone añadir al artículo 3 un nuevo apartado con 

el número 4 y la siguiente redacción: 

((4. Para valorar la notoriedad de una marca se ten- 
drá en cuenta principalmente su antigüedad, su difusión, 
su volumen de ventas y antigüedad y volumen de su 
publicidad.)) 

JUSTIFICACION 

Resulta necesario delimitar o, cuando menos, fijar cri- 
teriqs 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 Lcv de Marcas. 

ENMIENDA 

Al artículo 4.2.b) 

De modilicuci0n. 
Se propone la siguiente rcdacción del artículo 4.2.b): 

«La utilización de la marca en España sobre productos 
o servicios originarios de España, a los únicos fines de su 
exportación. N 

JUSTIFICACION 

La actual redacción del Proyecto además de oscura y 
no fácil comprensión 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 artículo 12.1 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción del artículo 12.1.: 

«No podrán registrarse como marcas los signos que no 
puedan constituir marcas conforme al artículo 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 común o en las costumbres leales 
y constantes del comercio. 

Los signos o indicaciones que sirven en el comercio 
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el dcsti- 
no, el valor, la procedencia geográfica, la Cpoca de pro- 
ducción del producto o de la prestación del servicio u 
otras características de los productos o del servicio. 

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

e) 
f)  Los apellidos niuy usuales.)> 

c) 

El color- por sí solo. 

JUSTIFICACION 

N o  todos los supuestos contemplados cn el Proyccto 
corno ((prohibiciones absolutas. deben tener u n  mismo 
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tratamiento dada su distinta naturaleza. Es necesario, 
además, añadir ((los apellidos muy usuales» como una 
prohibición absoluta más, y dar una nueva redacción al 
artículo en su inicio. 

ENMIENDA NUM. 46 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al artículo 12.2. 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción del artículo 12.2: 

((Podrá ser registrada como marca la conjunción de va- 
rios signos de los mencionados en el apartado anterior, si 
dicha conjunción cumple con el articulo 1 de la presente 
Lev. )) 

JUSTIFICACION 

Los signos o medios que conforman el articulo 12.1 de 
acuerdo con la enmienda anterior, si bien no podr an re- 
gistrarse como marcas por sí solos, deben poder hacerlo 
mediante SLI oportuna conjunción, siempre que cumplan 
con el principio general del articulo l .  

ENMIENDA NUM. 47 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

Enmienda que prcseiita cl Grupo Pai.laii;ciitai.io Vasco 
(PNV) al proyccto de Le!, de Marcas. 

ENMIENDA 

A l  articulo 12. 

ac ¿iclicióii. 

Se propone añadir al artículo 12 un nuevo apartado con 
el número 3 y la siguiente redacción: 

((3. El apartado 1 ,  letra c),  no se aplicará si la marca 
hubiere adquirido para los productos o servicios para los 
cuales se solicite el registro, un carácter 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 y necesarias matizaciones se recoge en 
este nuevo apartado el actual apartado 2 del Proyecto. 

ENMIENDA NUM. 48 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

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

EN MI EN DA 

A l  articulo 12 

De adición. 
Se propone atiadir al artículo 12  uii nuevo apartado 

con cl niinicio 4 y In siguiente redacción: 

((4, 

a )  

b) 

c) 

Tampoco podrriii registrarse conio marcas: 

Las  Ioriiias clc los piuducios que afectcii a su valor 
i 111 ri nseco. 

Los que sean contrarios a la Ley, al orden público 
o a las  buciias costumbres. 

im quc puedan inducir al piiblico a error particu- 
lariiiciitc sobre la naturaleza, la calidad, las caractcristi- 
cas  o la procedencia gcogriífica de los productos o ser- 
\,icios, 

d) Los que rcprodu/.caii o imiten la denominación, el 
csciido, la bandera, las  condecoraciones >' otros ciiiblcnias 
dc Espalía, SLIS Coiiiuiiidadcs Autónonias, sus municipios 
v pro\,incias, ii metios que iiicdic In debida autorización. 
En todo caso, solametite podrán constituir un clcnicnto 

Los que no Iiiiyaii sido autorimdos por las aiitori- 
dades coiiipetcntcs y dcbaii ser Ltciicgados en virtud del 
aríic.ulo 6 ict '  rlc~l Acta  \.igciitc CII Esp;\ñi\ del Coii\.ctiio dc 
Iii L i i i i ó i i  LIC P;\t.is I>:ii'ii I L I  \)i'Otcccióti LIC. Iii ~ > i ' c ) 1 > i ~ d i \ d  iii- 
c l l i s i i~ ia l  clc 20 LIC ti1;it.m c l i  1883. Eii todo c a s o .  suliitiicntc 

;ic ccsoi~io de I rl i s t i t i  1 i \'O p r i nc i p" I . 
e )  
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podrán constituir un elemento accesorio del distintivo 
principal. 

Los que reproduzcan o imiten los signos y punzo- 
nes oficiales de contraste y de garantía adoptados por Es- 
pana o por cualquier otro Estado, a rncnos que niedie la 
debida autorización.» 

f) 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 49 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario  Vasco  
(PNV). 

Enmienda quc presenta el Grupo parlamentario Vasco 
(PNV) al proyecto de Ley dc Marcas. 

ENMIENDA 

Al artículo 13.2 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción al artículo 13.2: 

«Las prohibiciones del apartado anterior no  surtirán 
efecto cuando el solicitante presente. por escrito, autori- 
zación fehaciente del titular registra1 anterior, siempre 
que no hava al mismo tiempo identidad de signo o me- 
dio, e identidad dc productos, servicios o actividad, y se 
adopten, si fucra preciso, las mcdidas necesarias para evi- 
tar el  riesgo de confusión.)> 

JUSTIFlCACION 

Es iicccsario establecer una me,jor tlcliniitncióii y lograr 
u n a  n i a \ w  coiicrcción en e l  supuesto en que n o  sean dc 
:iplicaciUti l as  prohibiciones dc l  apartado I . 

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 adición de un nuevo artículo 15 bis. 
Se propone anadir un nuevo artículo 15 bis que con- 

formaría un capítulo Tercero del Título 11 con la siguicn- 
te redacción: 

((CAPITULO TERCERO 

Disposiciones comunes 

Artículo 15 bis. Idiomas 

A los efectos de este Título, se considcrarán asimilados 
al castellano los idiomas o lenguas oficiales de las ConiLi- 
nidades Autónomas, así como los idiomas extranjeros de 
amplia difusión.. 

JUSTIFICACION 

Es conveniente plasmar de forma expresa esa asimila- 
ción o equiparación de lenguas en relación a los artícu- 
los 12, 13, 14 y 15 del provecto. 

ENMIENDA NUM. 51 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

Enmienda que presenta el Grupo Parlaiiicntario Vasco 
(PNV) al provecto de Ley de Marcas. 

EN MI EN DA 

Al  artículo 16.2, párrafo prinicio 

Dc modificación. 
Se  propone la sig~iic.ntc i d a c c i ó n  d e l  p á i ~ a l o  pririiero 

dcl artículo 16.2: 

<( I~lialnicntc podri  pi~csciitai'sc en las Dircccioncs Pro- 
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vinciales del Ministerio de  Industria y Energía. TambiCn 
en este caso la unidad administrativa que haya recibido 
la solicitud hará constar mediante diligencia, el día, la 
hora y el minuto de su presentación y la remitirá al Re- 
gistro de la Propiedad Industrial.)) 

JUSTIFICACION 

Coherencia con enmiendas posteriores sobre competen- 
cias administrativas de las Comunidades Autónomas con 
competencia de ejecución 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 artículo 17.3, punto Último 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción del último punto del 

artículo 17 -3: 

«En las Comunidades Autónomas donde existan dos 
lenguas oficiales, dichos documentos podrán presentarse 
en cualquiera de esas lenguas.)) 

JUSTIFICACION 

Lograr una más pcrlecta coherencia clc la redacción con 
el alcance del r¿.giiiien de bilingüisnio ol'icinl en las Co- 
inunidadcs Autónomas que lo ticiicii establecido cstn- 
t u t a ri a mcn t c .  

ENMIENDA NUM. 53 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

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

ENMIENDA 

A l  artículo 18.1 

De adición. 
Se propone añadir «in finc)) al artículo 18.1 lo que 

sigue: 

de la Ley de Patentes.)) 
(( ..., en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el título XV 

JUSTIFICACION 

En 10s casos en que intervenga representante parece 
>portuno remitirse a los artículos 153 y siguientes de la 
Lcv de Patentés que regula todo lo relacionado con los 
agentes y mandatario, v más concretamente en lo que 
concierne a la kgitimación para actuar Pntc el Registro 
de la Propiedad Industrial. 

ENMIENDA NUM. 54 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al articulo 2 1.2,  p á i ~ a l o  priiiicro 
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seño de la marca, la prioridad comenzará a contar con 
respecto a la modificación desde la fecha en que se hu- 
biese solicitado la modificación.)) 

JUSTIFICACION 

Solamente con respecto a la modificación debe comen- 
zarse a contar la p4oridad desde la fecha en que se hu- 
biera solicitado dicha modificación. En cuanto al resto, 
no rectificado, debe estarse a lo dispuesto en el aparta- 
do 1 del artículo. 

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 artículo 25.3, párrafo primero 

De modificación. 
Se :propone sustituir la referencia al artículo 12.1, 

apartado e) por la siguiente: 

((artículo 12.4, apartado b).» 

JUSTIFICACION 

En Coherencia con las enmiendas al artículo 12 

ENMIENDA NUM. 56 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

Eiiniicnda quc picsciiía cI Grupo Parlaincntario Vnsco 
(PNV)  al pi-owcto de Le!. clc Marcas. 

ENMIENDA 

Al artículo 25.3, párrafo tercero 

De modificación. 
Se propone sustituir la referencia al artículo 12.1, 

apartado e) por la siguiente: 

«artículo 12.4, apartado b).» 

JUSTIFICACION 

En coherencia con las enmiendas al artículo 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 artículo 32.1 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción al artículo 32.1: 

((El titular de la marca registrada podrá prohibir a los 
terceros que utilicen en el tráfico económico sin su con- 
sentimiento, un signo idéntico o semejante para distin- 
guir productos, servicios o actividades idénticas o simila- 
rm, cuando su utilización pueda inducir a confusión.)) 

JUSTIFICACION 

La redacción propuesta es más complcta y precisa. 

ENMIENDA NUM. 58 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

Enmienda que presenta el Grupo Pai.lamcntario Vasco 
( P N V )  al prowcío de Ley de Marcas. 
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ENMIENDA NUM. 60 I ENMIENDA 

Al artículo 34.1, párrafo primero 

De adición. 
Se propone añadir al párrafo primero del artículo 34.1 

inmediatamente despuks de:  ( ( 1 .  Siempre que se 
haga...», y antes de: << ... buena fe...)), la palabra: (( .., de...». 

Asimismo, se propone añadir ((in fine)) y tras la pala- 
bra ((mercado. del mismo párrafo: (( ... de forma no pro- 
minente: ». 

JUSTIFICACION 

Se trata, por una parte, de corregir lo que sin duda es 
un error de índole gramatical y ,  en segundo lugar, dc es- 
tablecer una limitación o concreción absolutamente ne- 
cesaria. 

ENMIENDA NUM. 59 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamcntario Vasco 
(PNV) al proyecto de Lcy de Marcas. 

ENMIENDA 

A l  artículo 38 

De adición. 
Se propone atiadir un segundo párrafo al artículo con 

la siguiente redaccibn: 

«Todos aquellos, que después de haber sido advertidos 
fehacientemente por el titular de una marca en tramita- 
ción, 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 acción hubiera mediado 
culpa o negligencia, estarán obligados a indemnizar por 
los danos v perjuicios causados. La obligación tendrá efi- 
cacia, siempre y cuando la marca llegue a ser concedida.)) 

l 
JUSTIFICACION 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco 
Debe existir tan1bii.n acción de indemnización por da- 

ños y perjuicios en el supuesto que se prevé en el texto de 
la enmienda. 

(PNV) al provecto de Ley de Marcas. 

ENMIENDA 

Al artículo 35.1,  párrafo primero 

ENMIENDA NUM. 61 
De adición. 
Se propone añadir al p i r r a h  primero del articulo 33.1 

inmediatamente dcspui.s de: (( ... oponer a  tercero^ . . . a  y 
antes de: «... a partir de la publicacióii ..., p .  la Crasc siguicii- 
te: (< ..., salvo en  lo relerente al articulo 27 ,.., D ,  

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  Par lamentar io  Vasco  
(PNV). 

J U STIFICACION 

Eiiiiiiciida que presenta el Grupo Parlaiiicntaiio Vasco 
(PNV) al pro\'ccto tlc Ley de Marcas. 

La salvcdad que sc int10tl1icc cii el testo es pai2 h;iccr 1 
cohci.ctitc la redacción del articulo con lo (IispLicsio e11 cl 
artículo 27 sobre la oposicióii. A l  articulo 46 

ENMIENDA 
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J U STIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 62 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentari,o Vasco 
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al artículo 48.2 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción del artículo 48.2 a 

partir de (( ... un carácter 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 redacción propuesta, a travis de 
una enmienda anterior, del artículo 12.3. 

ENMIENDA NUM. 63 

PRIMER FIRMANTE: # 

Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

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

EN MI EN DA 

Al  artículo 68 

De adicioii. 

Se propone añadir nin fine» al artículo 68 la siguiente 

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

redacción: 

JUSTIFICACION 

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distri- 
bución competencia1 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 artículo 78.1, párrafo segundo 

De supresión. 
Se propone suprimir íntegramente el párrafo segundo 

del artículo 78.1. 

JUSTIFICACION 

Coherencia con enmienda posterior sobre Competencias 
administrativas de las Comunidades Autónomas quc tic- 
nen atribuida la función ejecutiva en materia de propic- 
dad industrial. 

ENMIENDA NUM. 65 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

Enmienda quc presenta el Grupo Parlamcntario Vasco 
(PNV) al provecto de Lev de Marcas. 

- 45 - 
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ENMIEN DA 

Al artículo 79.1 

De modificación. 
Se propone sustituir en el artículo 79.1 «el signo. por: 

i( ... la denominación...)) 

JUSTIFICACION 

Término más correcto. 

ENMIENDA NUM. 66 

PRIMER FIRMANTE: 
G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  V a s c o  
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al artículo 85.1 

De modificación. 
Se propone la siguiente redacción del artículo 85.1: 

« S e  entiende por rótulo de establecimiento la dcnomi- 
nación que colocada en la fachada del mismo sirve para 
darlo a conocer al público v para diferenciarlo de otros 
similares.)) 

JUSTIFICACION 

Mejorar la redacción del proyecto. 

ENMIENDA NUM. 67 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  P a r l a m e n t a r i o  V a s c o  
(PNV). 

E ti ni i e11 da q LIC p re se ti í a c I G I'LI po Pu 1.1 a nic I I í a ri o Vi\ sco 
( P N V )  al proyecto clc Ley de Marcns. 

EN MIEN DA 

Al  artículo 84 bis 

De adición. 
Se propone la adición de un nuevo artículo 84 bis con 

la redacción siguiente: 

«Se considerará que el nombre comercial se utiliza 
como marca cuando la utilización no sea de forma mcra- 
mente denominativa v con letras de tipo convencional.)) 

J U STIFICACION 

Se trata de evitar el dcsvirtuamicnto de la marca de un 
tercero. 

ENMIENDA NUM. 68 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo  P a r l a m e n t a r i o  V a s c o  
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al artículo 88 bis 

De adición. 
Se propone la adición de u n  nuevo artículo 88 bis con 

la siguiente redacción: 

« S e  considcrari qiic e l  rótulo de establecimiento se uti- 
lim como marca cuando la utilimcióii no sea cn la facha- 
c la  del es t ab  Icc ¡ micn L O .  )) 

JUSTIFICACION 

s e  t i ' a t a  dc c\.i t a l '  e l  clcs\~ii~l~lailliciito de la marca de un 
Iei~cci'o. 

- 46 - 
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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 artículo 90, c) 

De modificación. 
Se  propone sustituir en la letra c) del artículo 90 la pa- 

labra (( ... cantidad ... >> por: 

<( ... calidad...)) 

JUSTIFICACION 

La actual redacción del proyecto es errónea 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 el Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV) al proyecto de Ley de Marcas. 

ENMIENDA 

A la Disposición Adicional (nuc\,n) 

De adición. 
Se pr-opoiic iitiatlir una riuc\~a Disposición Adicional, 

con la cunsiguicntc corrección ordinal. del siguicníc tc- 
nor: 

(( IAS Comunidades Autúiionias que  tenga atr ihui t ln ,  por 
SUS i-cspecti\'os Estatutos, Iii cuinpctciicia de ejecución e11 
iiiaicriii de piupicclad iiidustriiil podiiii org!;ini/.ai. sus Rc- 
gistius clc l a  Pi-opicdad Inciusti-¡al, q u e  contai'ríii con 10s 
cori~cspondiciitcs Bolctirics Olicialcs. 

D i c Ii 05 K c ~  i 5 t I 'OS p( )cI i .ii  11 CIC SLI I'IY) I I ;I t .  I LI s XC' t u i i ~ '  i O 11 ~5 ii cl - 

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

La actuación de los Registros de  la Propiedad Indus- 
trial autonómicos que se creen, se coordinarán en todo 
caso con la del Registro de la Propiedad Industrial en or- 
den a la correcta aplicación de lo dispuesto en los Trata- 
dos Internacionales.>) 

JUSTIFICACION 

Ajuste del proyecto al sistema constitucional de distri- 
bución competencia1 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 Disposición Transitoria Cuarta 

De modificación. 
Se propone sustituir en la Disposición Transitoria Cuar- 

ta la rcfercncia al articulo 51 por: 

N... artículo 52 ... )) 

JUSTIFICACION 

- 47 - 
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ENMIENDA NUM. 72 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Vasco 
(PNV). 

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

ENMIENDA 

Al Título IX 

De supresión y adición. 
Se propone suprimir la totalidad del Título IX, pasan- 

do sus tres artículos (89, 90 y 91) a integrar, tres Dispo- 
siciones Transitorias nuevas, respectivamente, la skpti- 
ma, octava y novena, sin modificación alguna en su con- 
tenido, salvo la propuesta en enmienda anterior al ar- 
tículo 90, c ) .  

JUSTIFICACION 

La modificación sistemátaica propuesta es congrumtc 
con el diverso contenido del Titulo IX del provecto res- 
pecto del resto del mismo. El carácter transitorio que se 
trata de conferir a estos preceptos se debe a que, matc- 
rialmente, deben formar parte de una futura ley sobre dc- 
fensa de la competencia. 

La Agrupación dc Diputados del PDP, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 110 v siguientes del Reglaincii- 
to de la Cámara, prcscnta las siguientes cnniicndas al ar- 
ticulado del Provecto de Ley de «Marcas)). 

Palacio del Congreso de his  Diputados, 4 clc 1'cbi.ci.o de 
1988.-EI Portavoz, Modesto Fraile Poujade. 

ENMIENDA NUM. 73  

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

EN M 1 EN DA 

Al  Titulo de la propia Le! 

Se propone que el Provecto se denomine: 

((Marcas, nombres comerciales y rótulos de cstablc- 
cimientos)). 

J USTIFICACION 

En congruencia con el contenido de la Ley que regula 
temas tan importantes como nombres comerciales y ró- 
tulos de establccimicntos que no son identificabltrs como 
marcas. 

ENMIENDA NUM. 74 

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

ENMIENDA 

A l  artículo 2 ,  Ictrn a )  

Testo propuesto: 

((a) Las palabras o combinaciones de palabras, inclui- 
dos los iiombivs, los apellidos, los títulos nobiliarios, los 
seudónimos y demás incdios que idcntiliqucri a las pcr- 
SOIlíIS." 

J USTIFICACION 
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ENMIENDA NUM. 75 

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

ENMIENDA 

Al articulo 3, párrafo 3 

Texto propuesto: nueva rcdacción al párrafo 3.' 

( (3 .  Si el registro de marca ha sido solicitado con frau- 
de de los derechos de un tercero o con violación de una 
obligación legal o contractual, la persona perjudicada po- 
drá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que 
ejercite la oportuna acción reinvindicatoria dentro del 
plazo de cinco años contado a partir de la fecha de publi- 
cación dc concesión del rcgistro de dicha marca.» 

MOTIVACION 

Se propone la niodificación de párrafo tercero de este 
artículo en el sentido de permitir la acción reivindicato- 
ria aún después de que haya tenido lugar el registro de la 
marca cuya reivindicación se trate. 

La solución propuesta parece la más ajustada al con- 
ccpto de acción reivindicatoria. La tendencia seguida en 
el Provecto de Lev dc Marcas obedece a una intcrpreta- 
ción equivocada del artículo 13 del Estatuto de la Propie- 
dad Industrial en el que se preve que, si antes de exten- 
derse el certificado dc registro se recibiese en el Registro 
de Ia'Propicdad Industrial exhorto de cualquier Tribunal 
de haberse entablado una acción reivindicatoria, se sus- 
pciidcrá la resolución del expediente hasta que recaiga fa- 
llo cicl'initi\.o. No obstante, dicho precepto no pucdc sig- 
nificar que la acción rcivindicatoria rcquicre entablarse 
durante la tramitación de una marca y teniendo como fe- 
cha tope la dc s u  concesión. 

Tornando como e.jcniplo la Ley de Patentes, es clc des- 
tacar que e11 SLI articulo 12 se permite la rci\indicación 
de una  patente clciitro del p lam de dos arios desde la IC- 
cha e n  que se publicó la riicwción de SLI conccsión en e l  
Boletín Oficial elc la Ptupicdad Industrial, cspccil'icrinclo- 

tcntc rci\,iridicacla tciiia conocimiento de que  carccia de 
derscho a la niisiiiri. 

No parece, coiixcc~iciitciiiciit~~, iusiilicndo u11 trato dis- 
L' ri i n  i ri;i t orio c I I  ti i a  t cri i i  elc ni;i rc;is. 

\e q u c  este pla/u no sci'á aplicable si cI t i t u ln r  de la pa- 

ENMIENDA NUM. 76 

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

ENMIENDA 

A la letra a), del párrafo 2,  del artículo 4 

Texto propuesto: 

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

J U STIFICACIO N 

Dotar al precepto de una mayor precisión terminológi- 
ca, mejor redacción y aclarar la situación específica que 
en él se regula. 

ENMIENDA NUM. 77 

PRIMER FIRMANTE: 
Agrupación de Dlputados del PDP 
(Grupo Mixto). 

ENMI EN DA 

A la letra b),  dcl párrafo 2 ,  del artículo 4 

Texto quc se propone: 

<( b) La utilización de la marca con relación a produc- 
tos o servicios dcstinados cxclusivamciitc a su cxpor- 
tación.» 

J U STIFICACION 

Sc suprime la exigencia de que la u t i l i / x i ó i i  se pi-ocl~iz- 

el f in  que coi1 el prcccpto se persigue, y a  q u e  cii la hipo- 
tesis contcniplada no h n y ,  poi. clcfinición, LISO cn España, 

ccpio taiiibii.ii se aíiadc- orig¡iiui.ios de Espaf~a .  

i.clCrciicia ;I la  prcsctitac~i<iii de los ~ I . O C ~ L I C ~ O S ,  q ~ ~ e  co1iio 

ea el1 España, puesto que ello in1plicaria dcsnaturalizai. 

sino t a i i  sólo en productos o scr\~icios -porque este cot1- 

por otro Indo, sct clnrilicn la  rcclnccióii \ '  se S L l p r i l l l C  la 

- 4Y - 
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cualquier otra variante de actuación relativa a aquéllos, 
. queda englobada en la expresión «con relación a)) .  

ENMIENDA NUM. 78 

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

ENMIENDA 

Al artículo 4 ,  párrafo 1 

Texto que se propone: 

(( 1. Si en un plazo de cinco años contados desde la fc- 
cha de publ icac ih  de su concesión, 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, el registro de la marca qucda- 
rá sometido a la sanción de la caducidad prevista en la 
presente Ley, a menos que existan causas justificativas de 
la falta de USO.» 

J U STIFICACION 

Se aclara que el plazo de cinco años debe contarse des- 
dc la fecha de publicación de la concesión del registro. 
Con cllo se mantiene una tradición de la normativa \ , i -  
gcntc y de la práctica dcl Rcgistro dc la Propiedad Indus- 
trial, aconsejada, por otra parte, por la certeza que la i i i i -  

ciación del plazo así determinada comporta, tanto pai-a 
el titular del registro cuanto, sobre todo, para los tcrcc- 
ros interesados en su posible caducidad. 

Por otro lado se introduce una iclcrcncia a la posibili- 
dad de uso de la marca para sólo alguno clc los productos 

o servicios similares a Cstos. pues de otro modo el testo 

no sería coiigiucntc con lo que  se dispone cti cI apartado 

Y linalniciitc se cspccil'ica, por r;i/.oncs clc precisión tcr- 

o servicios para los quc cstli rcgislrada o para productos 

4 dcl propio arlículo 4. 

minológica, que lo son1cticlo a sanción es el i~cgistro de la 
iiiai'ca \ qLic la sancióti es la de cudliciclucl, pL"S no h a \  
otra. 

ENMIENDA NUM. 79 

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

ENMIENDA 

A l  párrafo 3 del artículo 4 

Texto propuesto: 

«La marca se reputará usada por su titular cuando sea 
utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de 
aq UBI . n 

J USTIFICACION 

Dotar al precepto de una mejor redacción. 

ENMIENDA NUM. 80 

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

ENMIENDA 

J L'STIFICACION 

- 50 - 
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ENMIENDA NUM. 81 

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

ENMIENDA 

Al artículo 6, párrafo 1 

Texto propuesto: 

(( 1 .  Para mantener en vigor el registro de marca, su ti- 
tular deberá abonar las tasas quinquenales correspon- 
dicn tes. 1) 

JUSTIFICACION 

Dotar al precepto.de una mejor redacción v mayor pre- 
cisión terminología. 

ENMIENDA NUM. 82 

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

ENMIENDA 

A los artículos 6 y 7 

Sc propone su ubicación a continuación del artículo 30, 
es decir, a continuación del Título 111, puesto que se re- 
fieren al mantenimiento en vigor y a la rcnovación de los 
registros obtenidos a través del procedimiento rcguladu 
en  dicho Título 111. 

Se proponc, por tanto la adición de un  Título 111 bis 
con la rúbrica .Mantenimiento en vigor y renovación del 
registro» y con el contenido de los artículos 6 y 7 del 
pro!'cc Lo. 

ENMIENDA NUM. 83 

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

ENMIENDA 

Al artículo 7:  Renovación de la marca 

De supresión. 
Texto propuesto: 

(( l .  El registro de la marca se renovará previa solici- 
tud del titular de la marca o sus derechohabientes, que de- 
berán acreditar esa cualidad por documento público, 
siempre que se pague la tasa de renovación. 

La solicitud se presentará y la tasa se abonará en 
los seis meses anteriores a la expiración del registro. En 
su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un 
plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, 
con la condición del pago simultáneo del recargo al que 
se refiere el artículo 6.3 de la presente Ley. 

Si la solicitud de renovación comprende tan sólo 
una parte de los productos o servicios para los que la mar- 
ca ha sido registrada, el registro de la marca será reno- 
vado, únicamente, en relación con los productos o servi- 
cios de que se trate. 

La renovación, que será inscrita en el Registro de 
Marcas, surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha 
de expiración del correspondiente período de diez años. 

5 .  Acordada la renovación, la misma se publicará en 
el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que el 
interesado abone en el plazo de un mes las tasas previs- 
tas en el artículo 30 de la presente Ley. 

En el caso de impago de las tasas previstas en el ar- 
tículo 30 de la presente Ley, se considerará que la solici- 
tud de renovación ha sido retirada.)) 

2.  

3. 

4. 

MOTIVACION 

Se propone la supresión del párrafo 2 del articulo 7 .  
La exigencia de una declaración de uso en documento 

público como requisito para que tenga lugar la rcnova- 
ción del registro de una marca supone un gravamen dis- 
criminatorio a los ciudadanos españoles, con respecto de 
los nacionales de los restantes países de la Comunidad 
Económica Europea. Efectivamente, cl provecto de Rcgla- 
mcnlo de Marca para el Mercado Común n o  preví. como 
requisito para q u e  tenga lugar la rcnovación de la niarca 
comunitaria esta declaración de uso. Ello iniplicaría que,  
cuando cntrc en vigor el mencionado Reglamento, los na- 
cionales de los dilcrcntcs países comunitarios podrán ob- 
tcncr la protección de sus marcas en Espa~ia, que tcndráil 
u n a  posibilidad de rciiovnción indefinida, sin la csigcn- 
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cia de la mencionada declaración de uso. Por el coritra- 
rio, los nacionales españoles que hayan inscrito sus mar- 
cas en España eligiendo la vía,nacional, es decir, dcposi- 
tándolas y registrándolas ante el Registro de la Propie- 
dad Industrial de España, se verán en una situación de in- 
terioridad al serles exigida una declaracibn de uso de re- 
novar dichas marcas. 

Asimismo, desea dejarse constancia igualmente que la 
exigencia dc una declaración de uso en documento públi- 
co como requisito previo para la renovación de una mar- 
ca,  además de todos los inconvenientes jurídicos antcrior- 
mente enunciados, implicaría un perjuicio notable a las 
empresas espatiolas, que suclen mantener en reserva dc- 
terminadas marcas para su posterior lanzamiento al 
mercado. 

Por último es importante destacar que está previsto en 
el Proyecto un mecanismo corrector en materia de accio- 
nes d i  caducidad por falta de uso, al habcrsc invertido la 
carga de la prueba (art. 54, a), lo que parece suí'icientc 
para solucionar los conflictos surgidos en relación con 
marcas no usadas. 

ENMIENDA NUM. 84 

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

ENMIENDA 

A l  artículo 7 

De supresión. 
En el apartado 1 se suprimirán las palabras "por docu- 

mento público)). 

JUSTIFICACION 

este punto los titulares de marcas españolas s o n  objeto de 
una nueva discriminación lrcntc a los titulares dc niar- 
cas extranjeras que surtan cl'ccto e n  Espana de acuerdo 
con las previsiones dcl Arreglo de Madrid. Hay que tcncr 
presente, además, que a tenor de la redacción actual del 
Proyecto de Reglamento sobre la Marca Comunitaria, la 
renovación del registro de una marca comunitaria no se 
su,jeta,al requisito de que el titular presente una dcclai-a- 
ción de uso de la marca. 

Debe propugnarse la supresión del requisito de que al 
solicitar la renovación de la marca el titular aporte una 
declaración de uso hecha en documento público, y en el 
caso de que se considere de todo punto necesario irisiau- 
rar este requisito, habría que suavizar la rigidez del sis- 
tema previsto en el Provecto. Aplazándose -a travcs dc 
la correspondiente disposición transitoria- su entrada en 
vigor hasta que se estimase que  -tras un razonable pc- 
riodo de adaptación de las empresas españolas a la nue- 
va Ley de Marcas- el nucvo sistema podría ser aplicado 
sin producir excesivos traumas. 

ENMIENDA NUM. 85 

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

ENMIENDA 

Al  ariiculo 8 ,  párrafo 2 

Testo propuesto: 

( ( 2 .  Las n~oditicacioncs a las qcie se recieI.c el párrafo 

dad 1 11 d us 1 r i a I " , pu d i c 11 do rec u rr  i r con 1 i'a e I I as c u a  I q u icr 
teI.ccI.o qLlc se consicici.e pcr.jLiciicado por l a  iliodirica- 

anterior se publicai-iin cii cl "Bolctiii Oficial de la Propic- 

cion. )> 

J USTlFlCAClON 
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ENMIENDA NUM. 86 

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

ENMIENDA 

Al  artículo 9, párrafo 2, «in finc. 

Texto propuesto: 

<( ... variaciones introducidas en el distintivo principal o 
a las relativas a sus elementos accesorios.)) 

JUSTIFICACION 

Mejorar la redacción. 

ENMIENDA NUM. 87 

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

ENMIENDA 

Al  artículo 10, párrafo 2 ,  « i n  fine. 

Texto propuesto: 

(( ... personas naturales o jurídicas dc nacionalidad cs- 
panola el registro de marcas de acuerdo con la Ley de este 

país.)) 

J USTIFICACION 

Por coordiiinci6n siiitáctica, e11 singular, ciitrc la i-clc- 
i-ciicia qiic sc hace a l  Estado y la subsiguicntc ii csc país. 

ENMIENDA NUM. 88 

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

ENMIENDA 

Al artículo 12, párrafo 1 

Texto propuesto: 

« l .  No podrán registrarse como marcas, además de 
los signos que no puedan constituir marca conforme al ar- 
tículo 1 de la presente Ley, los siguientes:)) 

JUSTIFICACION 

Para mejorar ia redaciidn. 

ENMIENDA NUM. 89 

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

ENMIENDA 

Al  artículo 12, apartado d) dcl párrafo 1 

Texto propuesto: 

~ d )  Las formas que vengan impuestas por ramncs dc 
ordcn tCcnico o por la naturaleza de los propios pro- 
ductos.» 

JUSTIFICACION 

S e  supriinc la prohibición contenida en e l  testo origi- 
nal del provecto icspccto de las formas que alcctcii al v a -  
lor intrinscco de los productos porque la única ,juslil.ica- 
ción que podría eiicoiitríirse a tal prohibición es la clctcr- 
ininada por cI hecho de que ta les IOrnias poclrian ser pro- 
tcgidas como iiiodclo de utilidad o como inoclclo i i i -  

d us t l. i a I . 
Pcru este hecho no clcbc sci' obstáculo para In pi.otcc- 

clcbc tener la posibiliclucl elc optLii. Iibrclnci1'tc p o r ~ i i i a  pro- 
ción de tal lOrma conlo nlai'cn, pues el crcado1. clc ellas 
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tección u otra y, si una forma es distintiva de un produc- 
to, no tiene por qué ser excluida de protección como mar- 
ca por el hecho de que comporte un valor intrínseco. Del 
mismo modo que tampoco es exclhble la protección 
como marca de un diseño o gráfico que tenga relevancia 
artística y por tal causa pudiera su autor estar legitima- 
do para reivindicar para él la protección derivada de la 
reciente Ley de Propiedad Intelectual. 

ENMIENDA NUM. 90 

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

ENMIENDA 

Al artículo 12, apartado i ) ,  párrafo 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 artículo 6 ter del Acta revisada en Esto- 
colmo en 14 de julio de 1 9 6 7  del Convenio de la Unión de 
París ... )) 

J U STIFICACION 

Se precisa el Acta del Convenio a la que corresponde el 
artículo que se cita en el precepto, porque de otro modo 
podría darse en el futuro, cuando en España pudiera cn- 
trar en vigor una nueva revisión del Convenio de la Unión 
de París, una incongruencia si el actual articulo 6 ter del 
Acta de Estocolmo cambiase de numeración; en efecto, 
entonces el articulo 6 ter del Acta vigente en España sc- 
ría otro y no  e l  actual, pero con la redacción que se pro- 
pone la referencia resultará siempre correcta. 

ENMIENDA NUM. 91 

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

E N  MI EN DA 

Al articulo 14 

Tcs t o p i u p  ~ i c s  t o : 

G N o  podrán registrarse como marcas: 

a )  El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier 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. 

El nombre civil, apellido, imagen o cualquier otro 
medio que identifique a una persona distinta del solici- 
tante del registro de marca, así como el nombre, apelli- 
do, título nobiliario, s e u d h i m o  o cualquier otro medio 
que para la generalidad del público identifique a una pcr- 
sona distinta del solicitante, a menos que medie la debi- 
da  autorización. En todo caso, estos signos quedarán so- 
metidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley. 

Los signos que supongan un aprovechamiento in- 
debido de la reputación de otros signos registrados. 

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

b) 

c) 

d) 

JUSTIFICACION 

Aparte de  mejorarse en algunos aspectos la redacción 
y terminología del proyecto, se han añadido 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 pretensión de re- 
gistro de títulos nobiliarios o similares que no  correspon- 
dan al solicitante. 

ENMIENDA NUM. 92 

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

ENMIENDA 
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JUSTIFICACION 

Se procura una mayor precisión terminológica, ya que 
lo que se obtiene del Registro de la Propiedad Industrial 
no es «una  marcan sino «un registro de marca». 

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

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

ENMIENDA NUM. 93 

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

ENMIENDA 

Al párrafo 2 del articulo 22, al párrafo 2 del artículo 23, 
al párrafo 2 del artículo 27, al párrafo 2 del artícu- 
lo 28, a los párrafos 1 y 2 del artículo 30, a la rúbrica 
del Capítulo Primero del Titulo IV, a los dos párrafos 
del artículo 35, a los dos párrafos del artículo 42, al 
párrafo 1 dcl articulo 43, al párrafo 1 del articulo 44, 
al párrafo 2 del artículo 49, a los párrafos 1 y 3 del ar- 
tículo 51 ,  a los artículos 57 a 60 y a los dos párrafos 
del artículo 65 

Se propone sustituir en todos los lugares senalados las 
referencias a ((solicitud de marca)), ((concesión de marca», 
«marca» v similares por solicitud del registro de marca, 
concesión del registro de marca, registro de marca, etc. 

JUSTIFICACION 

Se encuentra en la necesidad dc evitar que In Ley ca- 
rexca ctc precisión terminológica y utilice expresiones pu- 
ramente coloquiales. 

En puridad, el interesado en la inscripción de una niar- 
c a  en el Registro de la Propiedad Industrial no solicita de 
&te la marca, sino el registro de la marca. Dei mismo 
iiiodo, el Registro de la Propiedad industrial no concede 
una marca,  sino que coiicctlc -O, e n  su caso dcnicg!a- el 
rcgi5lr~o clc uní1 n~¿l l~ca .  

ENMIENDA NUM. 94 

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

ENMIENDA 

Al articulo 33, apartado 2 

De supresión. 
En el apartado 2 del artículo 33 se suprimirá la pala- 

bra «notoriamente». 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 95 

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

ENMIENDA 

Al artículo 34, letra b) 

De adición de un nuevo párrafo. 

« N o  estará permitido el uso de una indicación de pro- 
cedencia geográfica. cuando coincida o sea confundible 
con la que constituya o pueda constituir una marca co- 
lectiva geográfica; ni cuando dicho uso pueda perjudicar 
los derechos dc una marca registrada y ,  la indicación en 
cuestión, pueda ser sustituida por otra sul'icicntcmcntc in- 
dicativa de la procedencia.. 

JUSTIFICACION 
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sibies perjuicios a los derechos adquiridos de las marcas 
registradas. 

ENMIENDA NUM. 96 

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

ENMIENDA 

Al  artículo 35 

De sustitución. 
Sustituir, en la primera frase del apartado 1 del artí- 

culo 35 las palabras ((oponer a .  ..)) por las palabras ((por 
hacer valer ante...)). 

J U  STIFICACION 

El termino ((oponer)) tiene mlis bien un sentido prucc- 
diniental o procesal. 

ENMIENDA NUM. 97 

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

ENMIENDA 

Al artículo 35 

De sustituciOii. 
En la I'rnsc scpiiidn de l  iipar~iido I clc~l articulo 3.5, sus- 

tituir l a s  palabras «¿ \  pai~tii~clc la I'Ccl1:i clc S l l  p l l l ~ l i c ¿ \ ~ ~ i ~ n > >  
por las pnlabias: « a  pa1.tir del d i : I  \ I11oI11cntc) clc la  prc- 
s en tac i~n  de la solicitLlcl~~. 

J USTlFlCAClON 
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ya que podría ocurrir que una solicitud presentada pos- 
teriormente se publicara antes. 

ENMIENDA NUM. 98 

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

EN MI EN DA 

A l  artículo 44 

De adición. 
Añadir un apartado 3 redactado en los siguiente tCr- 

minos: 

((3. A estos efectos se considerará que la marca es usa- 
da por su titular cuando sea utilizada por un liccnciata- 
rio aunque ci contrato de licencia no se hubiera inscritcb 
en el Registro de Marcas.» 

J U STIFICACION 

Paliar los problemas que podría producir a empresas 
españolas titulares de marcas registradas. 

ENMIENDA NUM. 99 

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

E N  MI EN DA 
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JUSTIFICACION 

Se pretende mejorar la redacción del precepto y,  ade- 
más, dejar claro que, también en los supuestos contem- 
plados en los dos primeros párrafos del artículo, sólo pro- 
ducirán 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 artículo 44 
del propio proyecto y a lo que es principio común a toda 
organización registral. 

ENMIENDA NUM. 100 

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

ENMIENDA 

Al artículo 5 2  

De adición. 

JUSTIFICACION 

Se adicionará dos frases al apartado 2 del  artículo 52 
u iac tadas  en los siguientes terminos: 

« N O  obstante, lo dispuesto sobre la caducidad de una 
marca podr j  ser rehabilitada por su titular o su causha- 
bientr siempre que la rehabilitación se solicite dentro del 
año siguiente a la expiración del plazo al que se refiere el 
apartado 3 del articulo 6 de la presente Ley. El expedien- 
te de rehabilitnción se tramitará de acuerdo con lo csta- 
blccido e n  el .:irtículo 161 del Estatuto de la Propiedad 
1 ndus t rial . )> 

De conseguirse la accptacibn de csta enmienda se dc- 
bcría suprimir la DisposiciOn Transitoria Cuarta. 

J U STI FICACION 

Dar carácic.i- pei-niaiiciitc a 1;i pusibiliciacl en un pluzo 
t .cd u c i do ;I I gra i  n co ti 1.c n i e n t c b  de can cc I a c  i 6 ti de I a I i i a  1.- 

c‘a poi. cI I I U L * \ O  i‘ctiaw iri\,oluntario e11 el pago cic la t a s a .  

ENMIENDA NUM. 101 

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

EN MIEN DA 

A l  artículo 5 2 ,  apartado 3 

Texto propuesto: 

« 3 .  La caducidad será acordada de oficio por el Rcgis- 
tro de la Propiedad Industrial y publicada en el “Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial”. 

El registro de marca cuya caducidad se haya pro- 
ducido por alguna de las causas mencionadas en los apar- 
tados 1 y 2 de este artículo podrá ser rehabilitado en el 
plazo de seis meses a contar de la publicación del acuer- 
do de que se hace mención en el párrafo anterior.» 

4. 

JU  STIFICACION 

Se  propone la inclusión de un nuevo párrafo, al que se 
asigna el número 3, que recoja la necesaria referencia a 
la autoridad competente para acordar la caducidad de los 
registros en los supuestos contemplados en los párrafos 1 
y 2 del artículo. Se preví. además que el acuerdo se pu- 
blique en el ((Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». 

Además se introduce una modificación en el párrafo 3 
del proyecto, al que, por la adición del párrafo preceden- 
temente indicado, se le asigna un nuevo número 4, para 
facilitar la posibilidad de que los registros caducados en 
caso de falta de renovación o de falta de pago del quin- 
quenio correspondiente puedan ser rehabilitados. 

El proyecto regula un único supuesto de rehabilitación 
por remisión al artículo 117 de la reciente Ley de Patcn- 
tes de 20 de marzo de 1986. Esto significa que contempla 
como única hipótesis en la que cabría la rehabilitación el 
caso de que el incumplimiento de las exigencias de rcno- 
vación o del pago del quinquenio tenga SLI causa en  la 
fuerza mavor. 

A este propósito debe señalarse que, así como en el caso 
de las patentes existe un intcres de la comunidad social 
para q u e  las invenciones objeto de explotación en i-Cgi- 
mcn de monopolio pasen al dominio público y ,  en dcfini- 
tiva, puedan ser explotadas v aprovechadas poi. cualquic- 
ra  e n  rcgimcn de libertad, no ocurre lo propio en el  terre- 
n o  de las marcas por una razón muy clara, a saber, por- 
que las marcas no pueden ser explotadas simuliáncanicii- 
te por cualquiera, ya que la utilización de la niisnia mar- 
ca por crnprcsns conipciidoras la  p r i \ w í a  dc In finalidad 
o lu tic i On cl i st i n t i v a  q uc t i e n  e .  

No se v e  a s í  que h a y a  ningún intcres en que una niarca 
pase al doilliiiio público, qLlc es lo que e n  dcliniti\~n ocLIrI‘e 
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con los supuestos de caducidad de su registro. Como, por 
otra parte, es perfectamente posible que la falta de reno- 
vación o del pago de un quinquenio obedezca a un mero 
error, sería absoluto no propiciar la posibilidad de que el 
titular del registro pueda rehabilitar éste, continuando de 
ese modo la protección originalmente dispensada por d. 

Ahora bien, como es cierto que el período previsto para 
la rehabilitación en el Estatuto sobre Propiedad Indus- 
trial vigente, de tres años a contar de la fecha de la pu- 
blicación del acuerdo de caducidad en el ((Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial», puede ser demasiado largo 
para la agilidad que a las transacciones en el moderno trá- 
fico mercantil se exige, se propone la limitación 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 
años o más (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). 

ENMIE ID NU a. 102 

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

ENMIENDA 

A l  artículo 54 

De supresión. 
En el apartado a )  del articulo 54, se dcbcria suprimir 

en la primera línea de dicho apartado a )  las siguientes 
palabras: 

((... con arreglo al 4 de la presente Ley terminando la 
frase con la palabra "usada" y continuando, punto scgui- 
do, con cl texto del proyecto: "... usada. N o  obstante, no 
podrá declarar . . . " . ,) 

J USTIFICACION 

Exigir el uso iniiiici~i~uiiipi~llo de un;i inai'cu clui.niiic ciii- 
co años, al haccrsc rcICrcilcin al articLilo 4 del pi'o\ccto, 
110 parccc i~azonablc cuando, postci'ioi~illeiitc, se ~ i C l i 1 i i t C  

que  si se ctnpczó a Lisarla el1 los t res Illcscs :\lltLTiol.cs prc*- 

vios a la ejecución de la caducidad «esta no podrá 
declararse )). 

ENMIENDA NUM. 103 

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

ENMIENDA 

Al artículo 54 

Texto propuesto: 

El registro de la marca será 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 artículo 4 de la presente 
Ley. No obstante, no podrá declararse la caducidad del re- 
gistro de marca si, en el período comprendido entre la ex- 
piración del plazo fijado anteriormente y los tres meses 
previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular 
registra1 de la marca demuestra que ésta ha empezado a 
usarse con arreglo al artículo 4 de la presente Ley. 

b) Cuando en el comercio ... 
c )  Cuando a consecuencia 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 estt! registra- 
da, la marca pueda inducir al público a error, especial- 
mente acerca de la naturaleza, la calidad, las caracterís- 
ticas o la procedencia geográfica de estos productos o 
servicios. 

d) Cuando, a consecuencia de una transferencia...)) 

JUSTIFICACION 

Según se comprueba, la enmienda afecta al párrafo que 
abre e l  precepto y a los identificados con las letras a) v c). 

Se incluyen,. en primer lugar, modificaciones tcrmíno- 
lógicas para dejar claro que la caducidad se produce res- 
pecto del registro, no rcspccto de la marca, puesto que es 
aquel v no esta el afectado por la sancicin de que se trata. 

Además, al final del párrafo identificado con la letra a)  
se han introducido dos modificaciones de matiz: 1 )  sc 
cambia la Iorma del verbo usar para evitar que una in- 

coiiducir a que sólo sea clicw., e11 el supuesto que se rc- 
tc~pi.ctacióI1 litcr¿ll de los t~rminos del pio\ccto pueda 

gula cn el prcccpto considcr¿ldo, el LISO realizado por el 
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propio titular registral de la marca, siendo así que, como 
se deduce del párrafo 3 del artículo 4 del proyecto, el uso 
puede ser realizado con la misma eficacia por un tercero 
siempre que éSte actúe 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 vgor. 

ENMIENDA NUM. 104 

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

ENMIENDA 

Al artículo 56 

Texto que se propone: 

<< 1 .  El registro de marca caducado por virtud de lo dis- 
puesto en los artículos 52 y 53 dejará de surtir efectos ju- 
rídicos desde el momento‘en que se produjeron los hechos 
u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjui- 
cio de la publicación de ésta en el “Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial” y a salvo de la rehabilitación del re- 
gistro en los casos en que, con arreglo al artículo 52.4, 
sea, procedente. 

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

2. 

J U STIFICACION 

Aparte de las precisiones terminológicas que se intro- 
ducen, sustituyendo la referencia a «la marca caducada), 
por otra más correcta al <<registro de marca caducado,,, 
se anadc al final del párrafo 1 un inciso relativo a la po- 
sibilidad de rehabilitación del registro caducado en los 
supuestos previstos cn el artículo 52 y conforme con la 
enmienda propuesta para este. 

ENMIENDA NUM. 105 

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

ENMIENDA 

Al artículo 69 

«1. No podrán registrarse como marcas colectivas y 
de garantía los signos O medios incursos en las prohibi- 
ciones impuestas por los artículos 12, 13 y 14 de la pre- 
sente Ley, con la excepción de las contenidas en el ar- 
tículo 12.1, apartado c) que no será de aplicación a estas 
marcas en lo relativo a las denominaciones geográficas, 
pero sólo cuando éstas estén justificadas por haber adqui- 
rido previamente carácter distintivo de un producto na- 
tural, típico o peculiar, propio de la entidad geográfica de- 
signada por la denominacibn propuesta.u 

JU STIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 106 

PRIMER FIUMANTE: 
Agrupación &e Diputados del PDP 
(Grupo Mixto). 

ENMIENDA 

Al artículo 73 

De supresión. 

Artículo 73 Nulidad 

Se trata de suprimir la rcfcrcncia al párralo 2 del ar- 
tículo 69, por coherencia con la enmienda de adición pro- 
puesta al artículo 69.1. 
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ENMIENDA NUM. 107 

PRIMER FIRIMANTE: 
Agrupación de Diputados del PDP 
(Grupo Mixto). 

ENMIENDA 

A l  artículo 79 y al párrafo 3 del artículo 81 

Texto propuesto: 

«Art. 79. Para identificar una persona física o jurídi- 
ca en el ejercicio de sus actividades empresariales y dis- 
tinguirlas con respecto a las idénticas o similares ejerci- 
das por otras personas físicas o jurídicas, podrá.registrar- 
se como Nombre Comercial el nombre patronímico de la 
persona física o la razón social o denominación de la per- 
sona jurídica, siempre que no le sean aplicables las pro- 
hibiciones previstas en los artículos 12, 13 y 15 para las 
marcas.)) 

Se suprime el párrafo 3 del artículo 81. 

JUSTIFICACION 

La propuesta se ajusta al respeto del principio de vera- 
cidad del nombre comercial en el terreno de la Propiedad 
Industrial. La confirmación del texto del proyecto consti- 
tuiría el bandono de dicho principio y la introducción en 
nuestra legislación de una pieza de difícil engrane con el 
resto de nuestro ordenamiento jurídico, en el cual, a di- 
ferencia de lo que ocurre en otros países, no está previsto 
el  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 jurídico no obli- 
ga a la inscripcibn de las empresas individuales en el  Rc- 
gistro Mercantil, ya que aquella es meramente potcstati- 
va, salvo en el caso de los navieros. 

Por consiguiente, la posibilidad de registrar como iiom- 
bre comercial de una persona física, es decir como dcsig- 
nación dc s u  actividad cmprcsarial, un nombre distinto 
del suyo. estaría en contradicción con nuestro ordcna- 
miento jurídico y además crearía serios problemas dc se- 

. guridad r n  el tráfico mercantil, facilitando la actuación 
anónima, ya que el carácter facultativo de la inscripción 
en el Registro Mercantil no pcimitiria concretar la ver- 
dadera identidad del su,jcto de la actividnd empresarial. 
Otra cosa seria si se pi-cvicsc la obligatoria inscripción e11 

el Registro Mercantil, pero esto requeriría una niodifica- 
ción a fondo de esta parcela clc iiucstiu orclciianiiciito 
juridico. 

Adeniiis, la prohibicióil clc rcgistrai. mis clc un Notiibi.~~ 
Comercial, no gnixiitizn lii t in ic lad ,  y a  que sic.tl1pi.c s ~ ~ r i  

. 

posible la duplicidad (nombre real de la persona física o 
jurídica + nombre comercial registrado), que puede dar 
origen a múltiples situaciones equívocas indeseables. 

Por otra parte, la posibilidad de adoptar y proteger un 
nombre de fantasía con garra comercial y fuerza distinti- 
va para distinguir cara al público las actividades de un 
empresario individual o incluso las de una persona jurí- 
dica cuyo nombre no reúna las cualidades adecuadas de 
distintividad y atractivo comercial, queda abierta por la 
vía 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 supresión del párrafo 3 del artículo 81 es congruen- 
ic con el nuevo texto propuesto para el artículo 79 que 
es de por sí incompatible con el registro de más de un 
nombre comercial. 

ENMIENDA NUM. 108 

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

ENMIENDA 

A la Disposición Transitoria Septima (nueva) 

Texto propuesto: 

[(Quien durante la vigencia del Estatuto de la Propie- 
dad Industrial de 26 de ,julio de 1929 hubiese adquirido 
un  derecho de marca en virtud de uso, mantendrá, con 
posterioridad a la entrada en vigor dc la presente Ley, si 
no pi-occdc a la inscripción de la marca, un derecho a pro- 
seguir utilizando dicho signo e n  la rnifma forma ? con el 
mismo ámbito geográfico en que lo vcriia realizando has- 
t a  el momento de entrada e11 vigor de la presente Ley. 
Este derecho solamente será transmisible juntamente con 
la empresa.. 

MOTIVACION 
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situación etectivamente se producirla sin la disposición 
transitoria propuesta, habida cuenta de que el usuario de 
una marca, en virtud de las disposiciones del proyecto, 
sólo podrá impugnar marcas registradas posteriores 
cuando el signo usado tenga la calificación de «notoria- 
mente conocido)), situación que solamente concurrirá en 
contadas ocasiones. Junto a esto el Proyecto confiere un 
plazo de impugnación de una marca registrada por parte 
del usuario anterior de cinco años. Con esta solución los 
derechos adquiridos durante la vigencia del Estatuto de 
la Propiedad Industrial se conservan y los legítimos inte- 
reses de los empresarios que durante muchos afios se es- 
forzaban trabajando indicando su producción con un sig- 
no distintivo, no se verán afectados. 

La Disposición transitoria propuesta es perfectamente 
compatible con la disposición transitoria tercera del 
proyecto. 

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 
1988.-El Portavoz. , I  

ENMIENDA NUM. 109 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Sociaiieta. 

ENMIENDA 

Al artículo I I 

Dc suprcsión. 

MOTIVACION 

S u  contenido es más propio dc una Disposición Adicio- 
na ya que completa el contenido normati\u de la Lcy no 
regulando su oh,jeto. 

ENMIENDA NUM. 110 

PRIMER FIRMANTE: 
G ~ p o  Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 13, apartado l.", letra a) 

De adición. 
Se propone aAadir después del término «mercados la 

frase siguiente: «O generar un riesgo de asociación con lo 
marca anterior.» 

MOTIVACION 

Reforzar la protección 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 confusión, podrían generar en la men- 
te de los consumidores una asociación con otros ya regis- 
trados y usados. 

ENMIENDA NUM. 11  1 

PRIMER FIRMANTE: 
G ~ p o  Soclallota. 

ENMIENDA 

A l  artículo 19, párrafo 1 .I' 

De adición. 
Se propone introducir el término «como mínimos en- 

tre las expresiones: .la descripción contendrás y *las si- 
guientes mencionesu. 

MOTIVACION 

Clarificar cl supussto dc hccho quc la norma cun- 
templa. 
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ENMIENDA NUM. 112 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Sodalista. 

ENMIENDA 

Al artículo 19, letra c) 

De sustitución. 
Se propone sustituir el término «distintivo» por el de 

«signo o medio)). 

MOTIVACION 

Adecuación al artículo primero del proyecto de Ley. 

ENMIENDA NUM. 113 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

EN MIEN DA 

A l  articulo 19, letra d) 

De sustitución. 
Se propone sustituir el tCrniino ((distintivo» por el de 

((signo o medio». 

MOTIVACION 

Adecuación al articulo I ." clcl proyccio clc Ley. 

ENMIENDA NUM. 114 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA . 

«El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la 
solicitud de marca persigue u n  aprovechamiento abusivo 
de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio 
contra el ordenamiento jurídico. 

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial po- 
drá suspender la publicación de la solicitud comunicán- 
dolo al solicitante para que en el plazo de un mes prcsen- 
te las alegaciones oportunas. 

Si el Registro de la Propiedad Industrial considera que 
han sido subsanados los defectos a que se refieren los 
apartados anteriores, publicará la solicitud y continuará 
su tramitación. En caso contrario, la solicitud será de- 
negada.)) 

' 

MOTIVACION 

Adecuación con las actuales modificaciones jurídicas 
que en otras ramas dc nuestro ordenamiento sc están 
efectuando. \ 

ENMIENDA NUM. 115 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al articulo 26, apartado 2.", letra c)  

Di! susiit ucióii. 
Se  propone sustituii el tCrniino (<distinli\.o» por el de 

«signo o nicdio». 

MOTIVACION 

Por collL'i'ciicia con c.1 rli.licLllo I ." del pro\ccto de Ley. 

ENMIENDA NUM. 116 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 
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Se propone añadir después del término uconfusión~ la 
frase siguiente: «o generar un riesgo de asociaci6n con la 
marca registrada)). 

MOTIVACION 

Reforzar la protección 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 confusión, podrfan generar en la men- 
te de los consumidores una asociación con otros ya regis- 
trados y usados. 

ENMIENDA NUM. 117 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al articulo 32, apartado 2 

De sustitución. 
Sustituir la expresión «los apartados anteriores)) que fi- 

gura al principio de este apartado, por la más correcta de 
«el párrafo anterior)). 

MOTIVACION 

Coherencia con el texto del precepto. 

ENMIENDA NUM. 118 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 33, apartado 1 .U 

De adición. 
Se propone introducir la expresión «a los tercerosu en- 

tre los términos: «prohibir» y «el usou. 

MOTIVACION 

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

ENMIENDA NUM. 119 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 43, apartado 2 

De nueva redacción. 
Se propone la siguiente redacción: 

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

MOTIVACION 

Mejora técnica. 

ENMIENDA NUM. 120 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 47, apartado 2: 

De sustitución. 
Sustituir la expresión «de la ejecución. que figura al fi- 

nal de este apartado, por la más correcta «del procedi- 
miento de ejecución». 
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MOTIVACION 

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

ENMIENDA NUM. 121 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Sociallsta. 

ENMIENDA 

A l  artículo 60 

De adición de un apartado 2 .  

u2. El incumplimiento del Reglamento de la marca 
cdectiva por parte de los asociados podrá ser sancionado 
por el titular de la marca con la prohibición de su uso o 
con otras sanciones establecidas en el Reglamento de 
USO.# 

MOTIVACIQN 

Este texto, ubicado en el proyecto de Lcv en el artículo 
62, apartado 3.", se encuadra tí'cnicamentc más correcta- 
mente dentro de este artículo 60 que regula el Rcglamcn- 
to de uso de las marcas colectivas. 

ENMIENDA NUM. 122 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupa Sodalista. 

EN MI EN DA 

Al artículo 62 

DC supresión. 

MOTIVACION 

sus upat'tados I ," y 2." coilicillpluil supu4!sios cspcu'il'i- 
cos de caducidad de las IllUI'L'lIS por lo q11c los nlisillus dc- 

ben pasar a formar parte dcl artículo 74 del proyecto de 
Ley que establece las causas de caducidad de las marcas 
colectivas y de garantfa. Su apartado 3." se encuadra, cn 
mejor técnica legislativa, como un apartado 2." al articu- 
lo 60. 

ENMIENDA NUM. 123 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Soclalieta, 

ENMIENDA 

Al artículo 65 

Dc adición de un apartado 3. 

«3. El imcumplimiento del Reglamento de la marca 
de garantía por parte de los usuarios podrd ser sanciona- 
do por el titular cun la revocación de la autorización para 
utilizar la marca u con otras sanciones fijadas en et Re- 
glamento de  uso.^ 

MOTIVACION 

Este textu, ubicado cn el proyecto dc Ics en el artículo 
67, apartado 4.", se encuadra técnicamente más correcta- 
mente dentro de este articulo 65 que regula el Reglamen- 
to de uso de las marcas de garantía. 

ENMIENRA NUM. 124 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupa Saetalista, 

ENMIENDA 

A l  ai*iiculo 67 

Dc s1ipi.csió11, 

MOTIVACION 
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deben pasar a formar parte del artículo 74 del proyecto 
de Ley que establece las causas de caducidad de las mar- 
cas colectivas y de garantía. Su apartado 4: se encuadra, 
en mejor técnica legislativa, como un apartado 3: al ar- 
tículo 65. 

ENMIENDA NUM. 125 

PRiMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 74 

De nueva redacción. 

«Las marcas colectivas o de garantía caducarán, ade- 
más de por las causas aplicables a las marcas individua- 
les, cuando concurra alguna de las circunstancias siguien- 
tes y así se declare en sentencia firme: 

a) Se ha registrado la modificación del Reglam.nto de 
uso en contra de las disposiciones de los artículos 6 1 ,  
párrafo primero y 66, párrafo 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. 

El titular de una marca colectiva se ha negado ar- 
bitrariamente a autorizar el ingreso a la Asociación que 
usa una marca constituida, por denc3.minaciones o signos 
geográficos, de una persona que reúne los requisitos fija- 
dos en el Reglamento de uso, o que cl titular de una mar- 
ca de garantía se ha negado arbitrariamente a autorizar 
el uso de la marca a una persona que acredite su capaci- 
dad para cumplir los requisitos fijados en el Reglamento 
de uso. 

d). El titular de una marca de garantía la ha utilizado 
para los productos o servicios que 61 mismo o una perso- 
na que estf económicamente vinculada con él fabrique o 

, sumi nis,t re. )) 

c) 

MOTIVACION 

Mejora tccnicü. Se evita que los supuestoa de caduci- 
dad cs1i.n recogidos en dil'crcrrtcs artículos rcducicndo el  
número de remisiones contenidas en el  actual artículo 74 
dcl pi-o'ccto dc Ley. 

ENMIENDA NUM. 126 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 76 

De adición. 
intercalar entre los términos «amparo» y «del)) la ex- 

presión (<del Acta vigente en Espana.. 

MOTIVACION 

Ajustar al Derecho Internacional. 

ENMIENDA NUM. 127 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

Al artículo 78 

De adición. 
Se propone incorporar despues de la cxprcsión((Artícu- 

lo 33,  la frase (<del Acta vigcnte en España.. 

MOTIVAClON 

Ajustar al Derecho Intcrnacional. 

ENMIENDA NUM. 128 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo socialista. 

EN MI EN DA 
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Se propone añadir despuCs del término «signo» la cx- 
presión «O denominación», con lo cual el verbo «servir» 
tiene que constar en plural: «sirven». 

MOTIVACION 

Nombre comercial puede ser tanto un signo como un 
nombre, título 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 supresión. 

MOTIVACION 

Tanto en la práctica como doctrinalmcntc se admite 
que un empresario pue& tener registrado más de u n  nom- 
bre comercial. A mayor abundamicnto, v como ejemplo 
de que en nuestra legislación dicha práctica cs admitida, 
el Reglamento del Registro Mercantil permite que un niis- 
mo empresario registre más de un  nombre comercial. 

ENMIENDA NUM. 130 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialtsta. 

ENMIEN DA 

Al  articulo HH bis 

ca o de un nombre comercial anterior o de otro rótulo re- 
gistrado para el mismo tcmino municipal.. 

MOTIVACION 

El artículo 88 del proyecto de Ley remite, en materia 
de rótulos de establecimiento a las disposiciones del pro- 
yecto en materia de marcas. En consecuencia, son de apli- 
cación a los rótulos las disposiciones contenidas en el ar- 
tículo 1 3  del proyecto que prcvC las prohibiciones por 
riesgo de confusión. 

Pueg bien, si esta remisión es suficiente para evitar que 
se conceda en el Registro un rótulo confundiblc con una 
marca, con un nombre comercial o con un rótulo ya ins- 
crito, la especial naturaleza del rótulo, especialmente su 
limitado ambiente territorial de protección, parece acon- 
sejar introducir en el proyecto de Ley un nuevo artículo 
en el que, en primer lugar se establezca expresamente que 
no pueden convivir en el registro, rótulos confundibles 
con otros signos distintos ya registrados. 

En segundo lugar, se indique expresamente que el ries- 
go de confusión entre dos rótulos sólo se produce cuando 
se solicitan para el mismo termino municipal. 

Y, en tercer lugar cvitc que a través de un rótulo se in- 
tente aprovecharse dcl prestigio adquirido por una  mar- 
ca o nombre comercial va registrado. 

ENMIENDA NUM. 131 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

A la rubrica Disposición Adicional )) 

De sustitución. 
Se propone sustituir el t i . imino ((Disposición Adicio- 

nal )> por el mismo ti.rniiiio en plural «Disposiciones Adi- 
cion;iIcs». Con lo que cl testo clc la Disposición Adicional 
del prowcto pasaiki a constituir la Disposición Adicional 
u Pri n1cru n .  

MOTIV AC ION 
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ENMIENDA NUM. 13; 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

A la Disposición Adicional Segunda 

De nueva creación. 
Se propone la siguiente redacción: 

«La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicar: 
supletoriamente a los actos administrativos regulados et 
la presente Ley, y estos podrán 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 
tículo 1 1. 

ENMIENDA NUM. 13. 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Socialista. 

ENMIENDA 

A la Disposición Transitoria Sexta. 

De sustitución. 
Se propone sustituir el tcrmjno «Jueces» poi. el d~ 

ii Juzgados D. 

MOTIVACION 

La competencia cori-cspontlc íi los Juzgados de Pri inc 
i-a Instancia no i i  los Jueces. 

11 DE FEBRERO DE 1988.-SERIE A. NÚM. 56-6 
- 

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, 1 1  de diciembre 
de 1987.-El Portavoz. 

ENMIENDA NUM. 134 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 1 

Al artículo 1 

De modificación. 
Se propone la sustitución de la redacción actual por la 

que sigue: 

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

JUSTIFICACION 

Mcjora tknica en consideración a la confusa redacción 
del proyecto. Por otra parte se respeta la definición que 
se conticnc en el actual Estatuto sobre Propiedad Indus- 
trial en su artículo 118. 

ENMIENDA NUM. 135 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA N U M .  2 

A l  articulo 3.2 

De niod i I'icac ión . 
Consciente en que se suprima la última lrasc del apar- 

tado, q u e  comienza con las palabras « a  no ser que  ... » v 
que se sustituya por ia siguiente: 

« A  no  ser que c s t n  hubicra sido solicitada de mala Ic, 
e11 cuvo ciiso la acción prcscribirii e11 los tcrniinos cstn- 

I,lccidos cn el  Cócligo Civil.. 
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J U STIFICACION 

Darle su verdadera significación y eficacia al instituto 
de la prescripción que debe operar incluso en el supuesto 
de mala fe y establecer la debida coordinación con el res- 
to del ordenamienta jurídico. Se respeta lo que se dispo- 
ne al efecto en el artículo 9 del Estatuto sobre Propiedad 
Industrial. 

ENMIENDA NUM. 136 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 3 

Al artículo 3.", 3 

De modificación. 
A continuación de (( ... legal y contractual», modificar la 

redacción en los siguientes términos: 

u..., la persona o entidad perjudicada podrá rcctamar 
sus derechos sobre la marca ejercitando las acciones 
correspondientes con anterioridad a la fecha de la con- 
cesión.» 

J U STIFICACION 

Se distingue persona o entidad, aunque existan perso- 
nas jurídicas, por una mayor dcfinición; por otra partc, 
sobre las marcas son c,jcrcitablcs otros derechos, además 
dct dc propiedad. 

ENMIENDA NUM. 131 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA N U M .  4 

A l  articulo 3.3 

Dc nioclilicación. 
Cunsistc en sustiiuii. In liltiiiio lriisc dc-l pi~i~ral 'o  por I;I 

siguicntc: 

uSiempre que ejercite la oportuna acción rcivindicato- 
ria dentro del término que se establece en el artículo 40 
de la presente Ley.» 

JUSTIFICACION 

Corno afirma el Estatuto de la Propiedad Industrial y 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el certificado de 
concesión del Registro de una marca constituye una pre- 
sunción de propiedad iuris tamtum. El dominio de la 
marca se consolida, según el proyecto de Ley, a los cinco 
años de efectuado su registro, dando por sentada la ex- 
plutación no interrumpida de la misma con buena fe y jus- 
to título. Por consiguiente es lógico establecer que la ac- 
ción 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 
artículo 40. 

ENMIENDA NUM. 138 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM.  S 

Al  articulo 4.", I 

De sustitución. 
Se propone el siguicntc texto: 

c< l .  Podi-h dcclarai-sc la caducidad dc una marca cuan- 
do durante los cinco anos siguiciitcs a ta fecha dc su con- 
cesión no Iuera usada cn Espaiia de modo efectivo en tos 
productos o servicios para tos quc hubiera sido registra- 
da, o se suspendiera su uso por un plazo igual e inin- 
terrumpido. E.n uno y en otro caso podrá evitarse ta de- 
ctaración dc caducidad si la Ialta de uso sc dcbicra a cau- 
sas n o  a t ra bu idas a t t i I u tar . J> 

J U STlFICALtON 
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ENMIENDA NUM. 139 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupa CDS. 

ENMIENDA NUM. 6 

Al  artículo 4.“, 2 

De sustitución, 
Se propone la siguiente redacción: 

((2. Se considera uso de marca: 

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

b) La utilización de la marca en España a los solos 
efectos dc presentación para productos destinados a ex- 
portación.. 

JUSTIFICACION 

Aclarar el concepto de uso de marca y suprimir la horri- 
ble falta ortográfica «haya». 

ENMIENDA NUM, 140 

PRIMER FIRMANTE: 
Cwpo cas. 

ENMIENDA NUM.  7 

A l  artículo 4.3 

Nueva redacción. 

((3.  El uso de la marca autorizado a un tercero se con- 
siderará r e a l i d o  por el titular.)) 

J U  STIFICACION 

Mejorar la rcdacclón. 

ENMIENDA NUM. 141 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 8 

A l  artículo 6.2 

((2. El pago se efectuará dentro del mes siguiente a 
aqycl en que se cumplan cinco años naturales desde la fe- 
cha de depósito de la solicitud inicial de registro.» 

JUSTIFICACION 

Hacer inteligible el texto. 

ENMIENDA NUM. 142 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 9 

Al artículo 7.6 

De supresión. 
Consistente en que se supriman las palabras del apar- 

tado quc comienzan con ((para que el  interesado...)), de 
tal forma quc el mencionado apartado 6 quedaría redac- 
tado así: 

((Acordada la renovación, la misma se publicará en e l  
“Boletín Oficial dc la Propiedad industrial”.)) 

JUSTIFICACION 

Dchc entenderse que la tasa de renovación incluye to- 
dos los costos que puedan alcctar a Csta y no añadir un 
costo más que, aparte de hacer mis  gravoso para el con- 
tribuyente todo el proceso, introducc u n a  mavor conlu- 
sión en el ri.gimcii tributario de la renovación de las mar- 
cas, a s í  como una mavor burocratimción que seguro oca- 
sionará mayores costes que cl recaudarse la tasa en 
cucstión. 
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ENMIENDA NUM. 143 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

E N M I E N D A  N U M .  10 

Al artículo 12.1 

De adición. 
Consistente en añadir detrás del apartado , j ) ,  los apar- 

tados correspondientes a las letras a ) ,  b) y c) elel ar- 
tículo 13. 

J U S T I F I C A C I O N  

Carece de sentido hablar de prohibiciones relativas en 
los supuestos a que se reticre el artículo 13. Son tan ab- 
solutas como las del artículo 12, ya que el calificativo de 
«relativas» sólo tendría sentido si la prohibición pudiera 
ser levantada por quien resultase directamente pcrjudi- 
cado en el caso de n o  existir la prohibición, peto ocurre 
que nos encontramos ante una materia de orden público, 
y los afectados no son solo otros empresarios o titulares 
de marcas, sino los consumidores y ,  en gcncral, el nicr- 
cado. 

D e  ser admitida esta enmienda llevaría consigo, por 
consiguiente, la supresión del artículo 13 clcl Proyecto. 

ENMIENDA NUM. 144 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

E N M I E N D A  N U M .  I I 

Al articulo 12.1, 1c1i.a i) 

J U S T I F I C A C I O N  

ENMIENDA NUM. 145 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

E N M I E N D A  N U M .  12 

Al artículo 12.1, letra ,j) 

De supresión. 
D e  las palabras finales de dicho apartado, es decir « a  

menos quc medie la debida autorimciónv. 

J U S T I F I C A C I O N  

El mercado donde se han dc mover normalmente las 
marcas, es el comunitario, por lo que la autorización de 
uno de los Estados no es suficiente y puede ser causa de 
una competencia ilícita a los productos de otro país, apar- 
te de introducir un Iactor de confusión. 

ENMIENDA NUM. 146 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

E N M I E N D A  N U M .  13 

A l  artículo 13.2 

Dc supi.csiói1. 

J 1 lSTIFICACiON 

La coill'Lision qLIc pLleLle gcncrar la scnic,jailza I0ni.tica 
o gi~ril'icn al'ccta al  nici~cuelo en sí mismo \ a los tcrccros. 
por Iu qLic es illalci'iii LIc ordcn público; por csa l ~ ¿ I Z ~ l l ,  no 
se pLlcelC clc,jni. al ~i i~bi l i . io  clc los intcrcsaJos dircctaincntc 
L'll In lll~ll'c¿l; por oti'a pni'lc, 110 se \'e q11c Iln\n posibili- 
t l i d  de c\~ilar lil conl'Lisión si csistc In scillc,jiln/.il l ~ i i ~ t i c n  
o gi.¿ll'icn cntrc clos l l l ~ l l ' L ' a s .  Por 0 1 1 2  pni l c ,  al i.cgLilai. In 
IA%\, lil c.csi«11 clc In l l l ; l l l ~ a  c;II'ccL' clc 1 ' L i i i d a i l l L ~ i l i o  I;i csti '~i-  

iin l ' i ~ l l l ~ ~ l  q 1 i c  SL' i l l l l ~ o c l l l L ~ l !  e l 1  cstc ~ i~ ,a i~ lac lo .  
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ENMIENDA NUM. 147 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM.  14 

Al artículo 16.2, párrafo 2 

De sustitución. 
Se propone sustituir el final del párrafo 2: que dice: 

«En este caso se le asignará...)), por otro que diga: «Se 
hará constar asimismo, el día, hora y cl minuto de su 
presentación.. 

JUSTIFICACION 

Entendemos que se debe sustituir el último párrafo de 
este proyecto de Ley, ya que con la actual redacción, se 
establecería una desigualdad manifiesta en el orden de 
prioridad, en caso de hacerse la presentación en el Regis- 
tro de la Propiedad Industrial, en las Direcciones Provin- 
ciales del Ministerio de Industria y Energía o en la Ofici- 
na Postal, allí donde no exista ninguno de los organismos 
que se señalan, lo que resultaría discriminatorio. Además 
de estar en contradicción con lo que establece el artículo 
21, al establecer que: «Toda solicitud de marca regular- 
mente depositada, da lugar al nacimiento de un derecho 
de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido 
realizada.. 

ENMIENDA NUM. 148 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM.  15 

Al articulo 23.1, párrafo 1 .” 

De sustitución. 
Se propone sustituir en cl párrafo 1 donde dice: (( ... el 

derecho de prioridad c’n el que constc la lecha en que sc 
rcalizó ...., por otro, quedando definitivamcntc redactadc 
mi: 

<(El solicitante que desee reivindicar una prioridad an- 
terior deberá presentar un  certificado de Registro dc la 
Olicina del Estado en que haya sido efectuado el dcpósitc 
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nacional regular que da lugar al nacimiento del dcrccho 
de prioridad en que conste claramente el día, hora y mi- 
nuto en que se realizó, los productos o servicios que am- 
para y una reproducción del distintivo solicitado como 
marca. La reivindicación de prioridad implica el pago de 
la tasa correspondiente.)) 

JUSTIFICACION 

Como se trata de reivindicar una prioridad, es indiscu- 
tible que debe consignarse en el certificado, con la mayor 
exactitud, los datos de presentación que decidirán la prc- 
tendida prioridad, pues entendemos que el elemento de- 
cisorio, puede y debe ser precisamente el día, hora y mi- 
nuto de su presentación. 

Todo ello de acuerdo con el contenido del párrafo 1.” 
del artículo, 16 y más exactamente con el párrafo 1 .”, del 
artículo 2 1, que hace relación precisamente a la fecha de 
presentación y depósito que da lugar al nacimiento de un 
derecho de prioridad, y también el apartado b), del párra- 
fo 2, del artículo 26 entre otros. 

ENMIENDA NUM. 149 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 16 

Al artículo 23.3 

De supresión. 
De la frase «que deberá hallarse en el Registro dc la Pro- 

piedad Industrial)) de tal forma que el párrafo quedaría 
como sigue: 

«Si se reivindicase la prioridad de la marca usada en 
una exposición oficial u oficialmente reconocida, se mcri- 
cionará el Acta en que conste esta circunstancia así como 
el distintivo y los productos o servicios que a ella corrcs- 
ponden. )) 

JUSTIFICACION 

Carece de sentido que además dc la nicnción del Acta 
se exija que ¿.Sta se haya llevado al Registro de la Propic- 
dad Industrial. Es un requisito redundante y además in- 
congrucntc con el contenido del apartado 4 dcl mismo 
artículo. 
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ENMIENDA NUM. 150 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 17 

Al artículo 25.3 

De modificación. 
Consiste en sustituir su actual redacción por la que 

sigue: 

*(Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial exa- 
minará si el signo o medio solicitado como marca está in- 
curso en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 12. En el caso de que así fuere, el Registro de la 
Propiedad Industrial suspenderá la solicitud, mediante 
resolución motivada que comunicará al solicitante para 
que el plazo de un mes presente las alegaciones oportu- 
nas, a la vista de las cuales se acordará lo que proceda.» 

JUSI’IFICACION 

Se busca con la enmienda una mayor igualdad en el 
procedimiento y la actuación de oficio del Registro ante 
las prohibiciones absolutas del artículo 12, sin establecer 
diferencias entre las mismas, que es lo que se hace, ini- 
procedentemente, en la actual redacción del artículo. 

ENMIENbA NUM. 151 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA N U M .  18 

Al artículo 27.2 

De supresión. 
Consistente en Ici supresión de la Úllíma í‘iasc del apai-  

tado que se enmienda, es decir, de las palabras ~y csiaii~ 
sometido al pago de Ici tasa correspondiente». 

JUSTIFICACION 

N o  parece lógico que sc exi ja  tasa alguna por loi.iiiulni, 
oposición al registro dc la miirca solicitacln; V;I c n  contra 

de las garantías jurídicas del interesado, tal como se rc- 
coge, entre otras, en la Ley de Procedimiento Administra- 
tivo a la que como derecho supletorio se remite el artícu- 
lo 1 1  del Proyecto de Ley de Marcas. 

ENMIENDA NUM. 52 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM, 19 

Al art ícdo 28.3 

De modificación y de adición. 
Consiste en la sustitución de las palabras «de la sus- 

pensa» por las de «de la resulución de suspensión)), y ade- 
más en la adición de lo siguiente: 

((Siempre que del examen practicado en el Registro se 
desprenda la existencia de algún titular de una marca, 
nombre comercial o rbtulo, anteriormente solicitados o 
registrados, se comunicará al interesado de oficio la soli- 
citud en curso.» 

JUSTIFICACION 

Mejora de la redacción en cuanto a la enmienda de mo- 
dilicación y otorgamiento de las garantías jurídicas y Ió- 
gicas a los terceros intercsados, ya que es impensable que 
se monte en las empresas un dispositivo para seguir día 
il día el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a fin de 
dcíendci- la ilegítima intromisión de un tercero en el pa- 
trimonio cmprcsarial. 

ENMIENDA NUM. 153 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA N U M .  20 

De iliCJd¡fi~~~lc¡~ll. 
coilsislcntc. en la s1is1i1ución clc In‘t pal:ibras .al sus- 

penso», por lus clc « a  In rc.soluciun clc slispcnsión~~. 
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JUSTIFICACION 

Mejora de redacción. 

ENMIENDA NWM. 154 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 21 

Al artículo 29 

De modificación. 
Consistente en la sustitución de las palabras «al sus- 

penso, por las de na la resolución de suspensión». 

J USTIFICACION 

Mejora de redacción. 

ENMIENDA NUM. 155 

PRIMER FIRMANTE: 
Cmpo CDS. 

ENMIENDA NUM. 22 

A l  artículo 33 

De supresión. 

JUSTIFICACION 

El artículo es absurdo en su contenido, además de la 
contradicción manifiesta en que incurren los párrafos uno 
\ dos. 

ENMIENDA NUM. 156 

PRIMER FIRMANTE: 
Cmpo CDS. 

ENMIENDA NUM. 23 

Al articulo 34.1 

De modificación. 
Quedaría redactado como sigue: 

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

JUSTIFICACION 

La exigencia que se contiene en la redacción propuesta 
parece lógica, y extraña que en el articulado no se con- 
tenga, al menos con la claridad suficicntc, un precepto 
semejante. 

ENMIENDA NUM. 157 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 24 

Al artículo 35.1, párralo 2:, 

Se pide la supresión del párralo 2.", del nrtículo 35.1 

JUSTIFICACION 

Entendernos que cs ambigüo v complc,jo. Sc habla dc 
«indemnización razonable)), difícil siempre de lijar. Adc- 
mas se scñala para cómputo dcl período que podría ser 
motivo de indcrnnización, el de lii lecha de publicación 
en el Boletín Oficial de la Propicdad Industrial, que lani- 
poco es exacto, al cntrar en ,juego los plami que se cs tn -  
blcccn para el pago dc las t a s a s  y de los quinqiienios, quc 
sc I'i,jan en el artículo 30.1 y 2 que ~ L I L * ~ C I I  ser ui i ip l idos  
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de hecho, en los terminos que se contemplan en el párra- 
fo 3 del mismo. 

ENMIENDA NUM. 158 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 26 

Al artículd 40 

De adición. 
, Consistente en añadir, al final del párralo único del ar- 

tículo, las palabras ((dejando a salvo lo dispuesto en los 
artículos 48 y 4 9  de la presente Ley». 

JUSTIFICACION 

Por coherencia con lo dispuesto en los mencionados 
artículos. 

ENMIENDA NUM. 159 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 27 

Al  articulo 45.1 

D ' . 1' : c de icióii. 
Consistcnlc en que el apai-lacio coiiiicncc. C O l l  Ina p;Iln- 

bras: «Siil\w pacto el1 contrario, In iiiscripciúil de la cc- 
sión o liccncia ... >) 

J U STlFlCAClON 

ENMIENDA NUM. 160 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 28 

Al articulo 48.1 y 3 

De adición. 
Para el supuesto de que n o  se acepte la enmienda de su- 

presión del artículo 13, por subsuinir su contenido en el 
actual artículo 12, la presente enmienda de  adición con- 
sistirá en añadir en los apartados 1 v 3 del artículo 48 la 
mención al articulo 13, de modo que se mencionarían cx- 
presamente 104 artículos 1 ,  12 y 13 de la presente Ley. 

J U STIFICACION 

Por coherencia con las enmiendas a los artículos 12 v 
13, ya que en todos los supuestos que se contemplan en 
el articulo 13 del provecto nos encontramos con un vicio 
que determina la nulidad absoluta del Registro, a tenor 
clc lo dispuesto en el articulo 1 .I' de la Lcv. 

ENMIENDA NUM. 161 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 29 

J U S T  1 FlCAC 10 N 
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ENMIENDA NUM. 162 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 30 

Al artículo 54 apartado d) 

De adición. 
Consistente en añadir detrás de «el titular de la marca 

no cumpla)), las palabras ((durante el plazo que reglamen- 
tariamente se establezca, las condiciones fijadas en el ar- 
tículo 10 de la Ley». 

JUSTIFICACION 

Parece una exigencia lógica el que se señale un plazo 
ya que durante él pueden subsanarse los motivos debidos 
a circunstancias fortuitas, ajenas a la voluntad del titular 
o relacionadas con un cambio de titularidad ((mortis 
causa N . 

ENMIENDA NUM. 163 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 31 

Al artículo 62.2 

De modificación. 
Se  propone la siguiente redacción: 

<(Cuando mediante Sentencia firme se declare que el t i -  
tular de una marca colectiva se ha negado arbitrariamcn- 
te a autorizar el ingreso en la asociación de una persona 
que reuna los requisitos fijados en el Reglamento, Csta 
tendrá derecho al ingreso en la asociación y a la corrcs- 
pondiente inscripción en el Registro.)) 

J U STIFICACION 

que se enmienda sólo sería lógica en el supuesto de que 
la decisión se hubiera adoptado por unanimidad. 

ENMIENDA NUM. 164 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 32 

Al artículo 67.3 

De supresióil. 

JUSTIFICACION 

El supuesto es absurdo. No se debe cancelar cl registro 
de una marca de garantía por la conducta injusta de su 
titular. Lo lógico 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  artículo 71. I 

De adición. 
Consistcntc en añadir al final del párralo las siguientes 

palabras: 

«o por quienes tengan intcrbs directo en la misma.)) 

JUSTIFICACION 

En congruencia con el respeto a los dcrcchos c intcrc- 
scs legítimos, que establece nuestro oi,dcnaniiciito ,jurídi- 
co proccsa l .  
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ENMIENDA NUM. 166 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo CDS. 

ENMIENDA NUM. 34 

Al artículo 75 

De supresión. 

J USTIFICACION 

El contenido del artículo nos parccc inadecuado por rii- 

mnes  económicas. Una vcz removidas las causas que mo- 
tivaron la cancelación o la falta de renovación, parccc lo 
más adecuado no introducir una sanción que perjudica a 
la empresa y al mercado, es decir, a la economía nacional. 

Miqucl Roca I Junvcrit, cii SLI calidad de porta\'oz del 
Grupo Paidainciiiario dc la Minoi-ía Catalana, prcsciiiri 44 
ciiinicndas al proyecto de Ley de Maixas. 

Palacio del Congreso d e  los Diputados, 4 ele ILbi.ciu 
de 1988.-El Portavoz, Miquel Roca i Junyent, 

ENMIENDA NUM. 167 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

J USTIF~ICACION 

xnipctidora suya. Así pues, un clcmento luiidaiiiciiial del 
miccpto de marca radica cii que,  con rcl'crcncia a una dc-  
Iciminada empresa (cn general una clctcrrninada persona 
l'isica o ,jurídica), I n  niarca sirve para distinguir los pro- 
ductos o servicios propios dc los ajenos. Bstc clcnicnto 
[undamental es ignorado en el texto original.  

El texto que se propone evita cl dclccto sc~Xilado y con 
illo no hace más que seguir la línea de la gciicralidad t lc  
las legislaciones. Así ocurre, por ejemplo, en la ley alcnia- 
na de 1974 (art .  l ) ,  la ley norteamcricaiia de 1984 
:art. 1.127), la lev Ei.anccsa de 1978 (art. l ) ,  entre o t r x ,  
v a s í  ocurre tümbicn en las versiones dc octubre y ícbrc- 
ro de 1986 del provecto de Directiva coniunitaria (art. 1 ,  
bis) y del proyecto de Kcglanicnto sobre la niarca h i u -  
iiitaiia ( a r t .  3 ) .  

ENMIENDA NUM. 168 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

J USTIFICACION 
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de marcas wmunitarias y de marcas internacionales con 
efectos en España para cuya renovación no se requiere 
ninguna declaración de uso. 

Dicha discriminación recacría especialmente sobre 
las eppresas españolas, que son las que más acuden al re- 
gistro de marcas nacionales, y las pondría en una situa- 
ción 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. 

Un  efecto importante de dicha discriminación se- 
ría que las empresas españolas perderían sus marcas na- 
cionales españolas de reserva o defensivas, mientras que 
las empresas extranjeras podrían continuar poseyéndolas 
por la vía de las marcas comunitarias o marcas interna- 
cionales con efectos en España. 

e) Además, los titulares de marcas nacionales españo- 
las de reserva que las hubieran internacionalizado acu- 
diendo al Arreglo de Madrid perderían sus marcas inter- 
nacionales (incluso las que estuvieran utilizándose en el 
extranjero) cuando todavía existiera el nexo de dependen- 
cia de la marca internacional respecto a la correspondien- 
te marca nacional española. 

Los titulares de marcas españolas realmente usadas 
en España correrían riesgos irreparables de pérdida de su 
derccho por razones meramente formales en el caso de fa- 
llos burocráticos al preparar las solicitudes dc reno- 
vación. 

c) 

d) 

f) 

Todos los inconvenientes expuestos no quedan compen- 
sados por la posible ventaja de que la exigencia de la de- 
claración de uso-signifiquc una descongestión dcl Regis- 
tro de Marcas, sobre todo teniendo en cuenta que en el 
proyecto de Ley se adoptan ya otras eficaces medidas para 
producir una descongestión, tales como la reducción de 
la duración de veinte a diez años, la inversión de la carga 
de la prueba de uso, la limitación de las posibilidades o 
plazos de rehabilitación, el mayor número de prohibicio- 
nes absolutas y relativas de registro, etcétera. 

ENMIENDA NUM.. 169 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

«Artículo 6 

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

quinquenio será, según proceda, la establecida para el pri- 
mero en el párrafo 2, del artículo 30 de la presente Ley 
y, para el segundo, el último día del mes en que se cum- 
pla el quinto aniversario de la fecha de depósito de la so- 
licitud inicial de registro, pudiendo en este último caso 
efectuarse válidamente el pago correspondiente en el pla- 
zo de un mes desde dicha fecha.)) 

JUSTIFICACION 

Puesto que, como establece el artículo 30, el pago del 
primer quinquenio debe hacerse a partir de la publica- 
ción en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial)) de 
la concesión, a diferencia del segundo quinquenio que 
debe hacerse en el 5." aniversario de la solicitud, en este 
artículo deben diferenciarse los dos quinquenios, tal y 
como se hace en el texto propuesto. 

ENMIENDA NUM. 170 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar el artículo 7." del referido texto. 

ENMIENDA 

Redacción que se propone: 

{(Renovación del registro de la Marca.)) 

JUSTIFICACION 

De lo que trata este artículo, en realidad, es de la reno- 
vación del Registro de la marca y no de la renovación de 
la marca como tal. 

ENMIENDA NUM. 171 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

uArtículo 10 

Personas legitimadas para solicitar el registro de mar- 
cas. )) 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 172 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

«Artículo 10 

3. Se propone dar a este apartado un enunciado pro- 
pio, trasladándolo a un nuevo artículo independiente, tal 
corho sigue: 

Artículo 10 bis. Invocación del Convenio de la Unión de 
París 

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

JUSTIFICACION 

Contrariamente a lo que expresa el enunciado del ar- 
tículo 10, su apartado 3 no coitempla propiamente la le- 
gitimación para solicitar el registro de marcas (de lo cual 
se ocupan los apartados 1 y 21, sino que contempla algo 
mucho más amplio, cual es la facultad de invocar la apli- 
cación de todas las disposiciones del Convenio de la Unión 
de París. Por ello, procede su encuadramiento bajo el 
enunciado propuesto. 

ENMIENDA NUM. 173 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentariode la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción del artículo 12 del referido texto. 

Redacción que se propone 

«Artículo 12 

1. No podrán registrarse como marcas, además de los 
signos que no puedan constituir marca conforme al ar- 
tículo 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 común o en las costumbres leales y constan- 
tes del comercio. 

b) Suprimir. 
c) 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 ... l..., provincias u otras enti- 

dades locales, a menos... (resto igual). 
i) Los signos contemplados en el arfículo 6 del Acta 

vigente en España del Convenio de la Unión de París para 
la protección 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 redacci6n de la letra a) que proponemos, 
se refunden en un solo apartado el texto de las letras a) 
y b), por la razón de que cuanto se expresaba bajo la le- 
tra b) no es ni más ni menos que el propio concepto de 
signo o indicación genéricos. De no hacerse esta refundi- 
’ción se incurriría en una redundancia y se invitaría a bus- 
car artificiosamente significados distintos a dos textos 
que tienen igual significado, con las consiguientes desvia- 
ciones interpretativas y confusiones. 

Además, se sustituyen las expresiones «se componen ex- 
clusivamente de)) y «estén exclusivamente compuesto 
por» por la expresión ((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 carácter genérico, según tiene declara- 
do reiteradamente la jurisprudencia española. 

Por último, se suprime «habituales» por ser redundan- 
te con’«usuales» y por coherencia con el texto del artícu- 
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lo 54, letra b) y con el texto de artículos 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 añade 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 artículo 6 del CUP. 

ENMIENDA NUM. 174 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que prcsenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción del apartado 2 del artículo 13 del 
referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 13 

2. Sin embargo, podrá ... /... registra1 anterior, y se 
adopten, en su caso, medidas apropiadas para evitar el 
riesgo de confusión. 

Lo mismo será 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 
adopción de medidas para evitar riesgos de confusión, 
cuando en realidad, la necesidad de adopción 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 consideración al llamado ((principio de la especiali- 
dad», que preside en general los preceptos dcl presente 
proyecto de Ley, se hace extensiva la propuesta al caso 
de identidad de distintivos destinados a productos, scrvi- 
cios o actividades no idénticos. 

ENMIENDA NUM. 175 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

JUSTIFICACION 

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

Además, el texto publicado puede dar pie a una inter- 
pretación amplia, en el sentido de que hay aprovecha- 
miento indebido -y por tanto la prohibición de registro- 
en cualquier caso de identidad entre distintivos (aunque 
fueran distintivos prácticamente 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 utilización de una 
marca diera lugar a un aprovechamiento indebido de un 
registro anterior, se trataría de un acto de competencia 
desleal de los ya previstos en el Título IX de este proyec- 
to de Ley, incluido de manera general en el artículo 89 y 
particularmente en la letra a) del artículo 90. 

ENMIENDA NUM. 176 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

((Artículo 14 

c) Las que por su identidad con una marca registrada 
altamente renombrada comporten un aprovechamiento 
indebido de la reputación de la marca altamente re- 
nombrada.. 
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JUSTIFICACION 

El texto publicado puede dar pie a una interpretación 
amplia, en el sentido de que hay aprovechamiento inde- 
bido -y por tanto, prohibición de registrc- 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 ignoraría 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 más estricto, cual es 
el de identidad con una marca registrada altamente 
renombrada. 

ENMIENDA NUM. 177 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción de la letra d) del artículo 14, del 
referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 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 autorización del titular de 
estos derechos, así 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 confusión en el mercado.)) 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 178 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción del apartado 2 del artículo 15, del 
referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 15 

2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en 
los artículos 3, 27 y 49 de la presente Ley, ... /... pedir su 
anulación, 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 situación procesal en que se encuentre ésta en el mo- 
mento de reivindicar la propiedad. La modificación cla- 
rifica esta doble situación y además es coherente con la 
posibilidad de reivindicar la solicitud de marca tal y 
como establece, por ejemplo, el artículo. 3.3. 

También se ha añadido la mención al artículo 49, que 
es el que hace referencia a las causas de nulidad relativa, 
puesto que en el texto del artículo se prevé la posibilidad 
de pedir la anulación. 

ENMIENDA NUM. 179 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana, 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
suprimir la expresión uademás del castellano» del apar- 
tado 3 del artículo 17, del referido texto. 

JUSTIFICACION 

En las Comunidades Autónomas donde existe otra len- 
gua oficial, su utilización debe respetarse en una auténti- 
ca situación de cooficialidad lingüística y no desde una 
perspectiva meramente testimonial. 
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ENMIENDA NUM. 180 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Iníerior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción del artículo 19, apartado d), del 
rcferido texto. 

RedacciOn que se propone: 

((Artículo 19 

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

JUSTIFICACION 

De la misma forma que se pueden excluir los elemen- 
tos genéricos, objeto de prohibición absoluta, según el 
apartado a) del artículo 12, debcn poderse excluir tam- 
bien aquellas indicaciones que se hayan convertido en ha- 
bituales o usuales (apartado b) del artículo 12 o las in- 
dicaciones que sirvan en el comercio para designar la es- 
pecie, la calidad, etcctera (apartado c) del artículo 12 
tambitin objeto de prohibición absoluta y que, de forma 
no reivindicable, puedan formar parte, de marcas com- 
plejas como, por ejemplo, etiquetas, etcktcra. 

ENMIENDA NUM. 181 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlariieritario de la 
Minoría Calalana, aiitc la Mesa de la ComisiOn dc Justi- 
cia e Interior 211 proyecto de Lev de Marcas, íi los efectos 
de añatlii~ u11 apar-taclo 2 (r luc\~o) al articLilo 19, del rclc- 
rido texto. 
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caerá sobre cada una como tal, sin entenderse que queda 
rcferida a todas cllas consideradas como un conjunto.)) 

JUSTIFICACION 

Esta enmienda persigue cl fin de dar  un tratamiento 
adecuado a la pluralidad lingüística del Estado español. 
La solución propuesta es análoga a la adoptada en Suiza 
por la Lcy federal, relativa a la protección de las marcas 
(artículo i2 ) ,  y evita que en el caso contemplado tenga 
quc adoptarse la antieconómica solución de solicitar tan-  
tos registros separados de marca como versiones idiomá- 
ticas se desee protcgcr. 

ENMIENDA NUM. 182 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los cfectos 
de modificar los apartados 1 y 2 del artículo 23 del refe- 
rido texto. 

Redacción que se propone: 

«Artículo 23 

1 .  El solicitante que desee reivindicar la prioridad de  
una solicitud anterior deberá presentar una  copia ccrtifi- 
cada por la Ol'icina dcl país dc origen de la solicitLid an- 
terior, en la quc conste claixmentc la [echa en que se reii- 
lizó la solicitud, los productos o servicios que anipai.a v 
una i-cpi-oducción del distintivo solicitudo como iiiarcn. 
La rci\~indicación dc prioridad iinplica el pago de la tasa 
coiwspondicntc. 

En el caso coiitcmplado en el npartaclo antcrioi-, el 
solicitante dcbcrií presentar la copia cci.tiI'icada en el plü- 

2. 

LO de tres Illcscs ¿I eolltal' dcsclc la Icetia de prcsciitacióii 

i.ai'á i-citcl~acla la rci\~iiidic~icióii de pt-ioriclnd v se Ic asig- 
iiara ;I la solicitud la qLie le corlt!sponda según la Icclla, 

dc II I  solicitud CIC 121 ii1üi.cLi. De 110 Iiiicci.lo iisi, sc coi1sidc- 

1ioi.a y iiiiiiLito de la prcscntacicin de la i i i i s t i x i . ~ )  

JUSTIFICACION 
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posterior de esta solicitud. TambiPn establece dicho Con- 
venio que la documcntaciún que podrán exigir los países 
de la Unión es una copia certificada por la Oficina de ori- 
gen de la solicitud, y no del registro. 

La cnmienda propuesta al párrafo 1 satisface lo prcvis- 
to en el artículo 4 del citado Convcnio Internacional, uti- 
lizando la misma nomcnclatura ya cmplcatla e n  el ar-  
tículo 29 de la Ley 1111986 de Patentes de reciente apro- 
bación por el Congreso. 

En el párrafo 2 se ha sustituido la palabra «ti tular» por 
«solicitante», cn concordancia con lo anterior, puesto que, 
como se ha dicho, lo que se debe presentar es una copia 
certificada de la solicitud prioritaria y el que debe acre- 
ditarle es cl solicitante, n o  el titular. 

ENMIENDA NUM. 183 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parhiiiciitario clc la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Coiiiisióii clc Justi- 
cia e Interior al proyecto dc Lcv de Marcas, a los clcctos 
de modificar el apartado 2 del articulo 2 5 ,  tlcl idcrido 
texto. 

Redacción que se propone: 

<<Artículo 25 

2. Las irrcgularidadcs que se obsei-\,cil cii la solicitLld 
se notificarán al solicitante, para que p~icda  subsniiarlas 
en el plazo de dos nicscs a contar desde la pciblicaci<iii de 
las irregularidades en el "Boletin Olicial clc la Pix)picducl 
Industrial". Este plazo se podrá prorrogai-, por o t i u  d o s  

nicscs, previa petición de prórroga solicitacla con aiitci'io- 

subsanasen las irregularidades la solicitud se iciic1i.i poi. 
no prcscntada; la rcsolucióii se publicarii cii cl "Bolctiii 

ridad a la cxpiración del plazo. si ci1 estos pI;i/.os 1 1 0  SC' 

o f i  c i a I clc I a Prop i edad 111 d LIS 1 l. i a I . " )) 

J USTlFICAClON 
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En cl'ccto, muchos solicitantes residen en  lugarcs alc,ia- 
dos en los que las comunicaciones precisan tlc Li i i  cierto 
tiempo. Existen, por otra parte, pcricidos \facacionalcs du- 
rante los cuales, las empresas se encuentran c c i ~ a d a s  y se 
dificulta la recepción de comunicaciones. 

Otras veces, es necesario presentar documentos que  dc- 
bcn ser expedidos o certificados por Dcpartamcntos de la 
Administración siendo difícil obtenerlos con la suficiente 
rapidci., si los plazos son cortos. 

Finalincntc, es habitual. encontrar en la legislación 
comparada y ,  sobre t ~ d o ,  en la de los países coinciiiitarios 
con la que se prctcndc alinear la nueva Ley, la posibili- 
dad de obtcricr prórrogas de plazo. 

ENMIENDA NUM. 184 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Eiiiiiiciida q ~ i c  pi'cacnta cl Grupo Parlamentario de la 
Miiioria Catalana, aiitc la Mcsn de la Coiriisión de Justi- 
cia c Iiitcrior al pi.oyccio de Ley clc Marcas, a los efectos 
di> nioclilicai, los apariaclos 1 ,  2 y 3 del articulo 28 del re- 
I'ciido tcsio. 
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JUSTIFICACION 

Es conveniente que la posibilidad inicial de efectuar rc- 
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 artículo (nombres, apellidos, 
seudónimos, creaciones de propiedad intelectual, etc.) 
que por no ser registralcs, no le permitirían examinar ade- 
cuadamente dichas prohibiciones. 

Por otro lado, no existe en el Registro la figura de Exa- 
minador, tal y como se cita en dicho artículo, por lo que 
es conveniente no delimitar excesivamente quién compu- 
tará esa tarea 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 cl plazo para subsanar las irregu- 
laridades observadas durante el examen formal, al igual 
que se establece en la Ley 1111986 de Patentes, sea de dos 
meses contados desde la publicación de las irregularida- 
des en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial)). 

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

Otras veces, es necesario presentar documentos que de- 
ben ser expedidos o certificados por Departamentos de la 
Administración sicndo difícil obtenerlos con la suficiente 
rapidez si los plazos son cortos. 

Finalmente, es habitual encontrar en la legislación 
cqmparada y sobre todo en  la de los países coinunitarios 
con la que se pretendc alinear la nueva Ley, la posibili- 
dad dc obtener prórrogas de plazo como la propuesta en 
atención a los motivos señalados. 

ENMIENDA NUM. 185 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Eiiiiiicrida que  prcsciitn el Gr~ipo Pai-lariicritario de la 

cia c Ititcriur al pix~,vcctu de Le!. de Marcas, a los clCctos 

tcs tu.  

Miiioria Catal:iii:l, Ziiitc la Mes21 de Iii Coiiiisióri dc Just i -  

clc iiiudilicur la t.cdaccióii del  irt tí culo 29, clcl rclcriclo 

penso, haya o no contestado el interesado, se propondrá 
la concesión o denegación de la solicitud de marca, según 
proceda y se resolverá el expediente mediante resolución 
motivada, específicándose, en caso de denegación, los mo- 
tivos y registros causantes de &Sta.» 

JUSTIFICACION 

Es preciso que, además de una propuesta de concesión 
o denegación, exista una resolución (de concesión o denc- 
gación), propiamente dicha. En la redacción precedente 
se omitía dicha etapa del procedimiento. También, para 
que resulte concordante con 10 previsto en la Ley 11/1986 
de Patentes (artículo 39.9), es necesario especikar  que la 
resolución deberá ser motivada y que en caso de denega- 
ción se deberán señalar los motivos de dicha denegación. 
Ello permitirá además, conocer con qué registro resulta 
conflictiva la solicitud denegada e intentar obtener las au- 
torizaciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley. 

ENMIENDA NZJM. 186 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que prcscntsi el Grupo Parlamcntario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción del apartado 1 del artículo 30, 
del referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 30 

1 .  La resolución de denegación o concesión de la mar- 
ca será notificada a los interesados y publicada en el "Bo- 
letín Oficial de la Propiedad industrial".)) 

JUSTIFICACION 

Es oportuno pi'cvcr la notificación dc l i i  resolución a los 
interesados para que conozcan los riiot ¡vos de In misnia 
y no pucclm alegar indclmsión ii 10s cí'cctos de los rccut'- 
sos que prcvi. la Ley rcgulnclora de la Jurisdiccióii Cori- 
tciicioso- Adnii ni si i.a t i v a ,  
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ENMIENDA NUM. 187 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

((Artículo 30 

3. Vencido el plazo para el pago de las tasas mencio- 
nadas en el párrafo anterior, sin haberse satisfecho su im- 
porte, podrá 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 máxi- 
mo de seis meses de demora.)) 

JUSTIFICACION 

Por motivos de congruencia gramatical, deben plurali- 
zarse los vocablos «los mismos», pues son dos las tasas (tí-  
tulo y primer quinquenio) que se prevé pagar en el apar- 
tado 2 de este artículo. Además, se aclara que lo que está 
sujeto a recargos del 25 y 50 por ciento es únicaniente el 
primer quinquenio, pues la tasa de título no está sujeta a 

, recargos aunque se pague dentro de los seis meses. 

ENMIENDA NUM. 188 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de adicionar un nuevo apartado 3, al artículo 32, del rc- 
fcrido texto. 

Redacción que se proponc: 

.Artículo 32 

3. El titular de una marca registrada podrii impedir 
que los comerciantes o distribuidores suprinian dicha 
marca sin su cxprcso conscntiniicnto. si bien, no podr:~ 
impedir que anadan por separado niaicas o signos distin- 
tivos prupios.)' 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 189 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al Proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción'del apartado 1 del artículo 35, 
del referido texto. 

Redacción que se propone: 

«Artículo 35 

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

J U STIFICACION 

La redacción de la primera parte que se suprimc del 
texto propuesto .el derecho conferido por la Marca sólo 
se podrá oponer a terceros a partir de la publicación de 
su concesión)), es inconsistente y confusoria va que esta 
oposición a terceros parece que pueda ser un escrito de 
oposición cn vía administrativa. El artículo 35 modif'ica- 
do queda equiparado al artículo 59 apartado 1 de la Ley 
de Patentes. 

ENMIENDA NUM. 190 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

- 84 - 



Redacción que se propone: 

<(Artículo 40 

2.  Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y 
perjuicios por hechos acaccidos durante los cinco anos in- 
mediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la 
correspondiente acción.» 

JUSTIFICACION 

Este artículo trata de equiparse al artículo 71 de la Lcv 
de Patentes, y en tal sentido el articulado del proyecto es 
idkntico al apartado 1 del artículo 71 de la Ley de Paten- 
tes, pero el artículo 71 de dicha Ley de Patentes coinpren- 
de también un apartado 2 sobre el hecho de que sólo po- 
drá reclamarse indemnización de daiios y perjuicios por 
hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondicnte 
acción. No parece que sea preciso que en la Ley de Mar- 
cas se omita esta delimitación. 

ENMIENDA NUM. 191 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlanientario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia c Interior, al Proyecto de Lcv de Marcas, a los efectos 
de modilicar el apartado 3 del artículo 45. del referido 
texto. 

Kcdacción que se propone: 

«Artículo 4.5 

3: En una misma instancia se podrá solicitar Iü ins- 
cripción clc la cesión o licencia de varias marcas sin limi- 
tación de núincro, abonando por cada rcgistro aícctado 
la tasa coi-rcs~~ontlicntc.~) 

J USTIFIC‘ACION 

ENMIENDA NUM. 192 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto dc Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción del apartado 2 del artículo 49 del 
referido texto. 

Redacción que se propone: 

«Artículo 49 

2 .  La acción para pedir la nulidad de las marcas re- 
gistradas en contra de lo dispuesto en los artículos 13 y 
15 prescribirá a los quince años a contar desde la publi- 
cación de su concesión cn el “Boletín Oficial de la Propie- 
dad Industrial”. No obstante, cuando el titular del derc- 
cho anterior hubiera tolerado durante un período conti- 
nuado de  cinco años el uso de la niarca registrada postc- 
riormentc, teniendo conocimiento de dicho uso, la acción 
para pedir la nulidad prescribirá al cumplirse dicho pe- 
ríodo de cinco años.» 

JUSTIFICACION 

La prescripción de la acción para pedir la nulidad de 
las niarcas registradas prescribirá a los cinco años, en to- 
dos los casos, sin tener en cuenta si el derecho anterior 
era un derecho registra1 o cxtrarrcgistral y s in  considerar 
tampoco si la niarca registrada posteriormente había sido 
usada o guardada sigilosamente sin uso alguno. 

ENMIENDA NUM. ‘193 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que prescrita el Grupo Parlaiiicntaiio de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Coniisión de Justicia 
e Interior al provecto de Ley de Marcas, a los clCctos de 
adicionai- dos nuevos apartados 3 v 4 al artículo 49 del 
rclh-iclo texto .  

Redacción que se propoiic: 

<<A 1.1 ic‘ulo 4Y 

3 .  L. . . .” ‘1 ‘lCCI0II para pCdir la ttulidad clc l a s  nl~lrcas le’- 

gisti-~lclns cti coiili’a de lo clispLicsto el1 el ;IrticLIIo 14 prcs- 
e~rihiril ¿l los cinco a r i o s  il coillui~ clcsdc ILl piil,licacióil clc 
SLI coiiccsitiii c-11 el “Bolctiii Oficial de I;I Pi-opicclucl I i i -  

cl LIS1  r ia  I ”.  
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4. En todo caso, si el registro de la marca hubiera sido 
solicitado con mala fe, la acción para pedir la nulidad será 
imprescindible. )> 

JUSTIFICACION 

Con este texto se procuran tener. cn cuenta todas las cir- 
cunstancias anteriores y ello de modo que quede evitada 
una ruptura en relación a la normativa vigente, conteni- 
da en el artículo 14 del Estatuto sobre Propiedad Indus- 
trial, que establece una consolidación a los tres años de 
explotación no interrumpida o de quieta posesión con 
buena fe y justo título, y en el artículo 1.964 del Código 
Civil, que establece un plazo general de prescripción de 
quince años, Además, el texto propuesto se alinea con el 
contenido de los correspondientes artículos de los proyec- 
tos comunitarios (artículo 44 del proyecto de Reglamen- 
to y artículo 10 del prqyecto de Directiva) que contem- 
plan una consolidación por tolerancia del uso durante un 
período continuado de cinco años, teniendo conocimien- 
to de tal uso. La exigencia de un uso relevante para la con- 
solidación (incontestabilidad) de una marca registrada 
posterior frente a una marca registrada anterior ha sido 
considerada necesaria por la doctrina y por los expertos 
en derecho de marcas tanto españoles como extranjeros 
(AIPPI, CCI, ctc.). 

Asimismo, se establece una necesaria nwma general de 
imprescriptibilidad cuando media mala fe en la solicitud 
del registro de la marca. 

ENMIENDA NUM. 194 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de  la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
e Interior al proyecto de Lcv de Marcas, a los electos clc 
modificar la redacción del apartado 3 del articulo 52 del 
referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 52 

3.  La marca c u y  caducitlad se haya producido por al- 
guna de las causas iiicncionadas en  los apartndos antciio- 
res podrá ser rchabiliíada por el t i tr i lar o SLIS dcrccliolia- 
bicntcs dentro de los seis nicscs siguicntcs a la publica- 
ción de 121 c¿lduciclad e11 el “.Bolctiii Ol’ iCi~i I  d~ la Pi.ol>iC*- 
dad 111 dus 1 r i a 1 ” . )> 

JUSTIFICACION 

El texto publicado pretende tratar la rehabilitación de 
las marcas registradas según lo establecido en el artícu- 
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 público tiene la caducidad en 
uno y otro caso. Si en las patentes puede tener interés que 
pase al dominio público la tecnología patentada, en las 
marcas puede ser lesivo para los consumidores que terce- 
ros se apropien de marcas caducadas, quizá por descui- 
dos burocráticos, que sus titulares habían introducido en 
el mercado. 

El vigente Estatuto ha venido contemplando la facul- 
tad de rehabilitar las marcas dentro de un plazo de tres 
años contados a partir de la publicación de la declaración 
de caducidad. Esta norma ha conducido a una perdura- 
ción excesiva de derechos de rehabilitación de marcas vir- 
tualmente caducadas, pero ello no es razón suficiente 
para justificar la drástica medida de no prever más ra- 
zón de rehabilitacion que la causa de fuerza mayor. Si el 
mal está en la prolongación excesiva del plazo límite para 
solicitar la rehabilitación, el remedio debe ser buscado en 
el acortamiento de este plazo y no en una supresión radi- 
cal de la rehabilitación. Obviamente, si el citado plazo de 
tres anos para la rehabilitación se reduce a un plazo de 
seis meses, tal como se propone en la enmienda, podrá ob- 
tenerse una sustancial mejora de la situación, 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 relación 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- 
novación decena1 de la marca registrada, sin contar con 
la advertencia que supone la publicación de su caducidad 
para remediar la situación, puede suponer para las em- 
presas una sanción injusta y totalmente desproporciona- 
da en relación con el descuido administrativo que se tra- 
t a  de  corrcgir. 

ENMIENDA NUM. 195 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 
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JUSTIFICACION 

Por razones de concordancia con el artículo 56.1 en el 
que se dice que la marca caducada en virtud de lo dis- 
puesto en los artículos 53 y 54 dejará de surtir efectos ju- 
rídicos 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 artículo 53 en el quc se dice 
todo lo contrario, es decir, que la renuncia sólo tendrá 
efectos una vez inscrita en el Registro en vez de cuando 
se produjo la renuncia. 

ENMIENDA NUM. 196 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana ante la Mesa de la Comisión de Justicia 
c Interior al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos de 
modificar la redacción de las letras a) y b) del artículo 54 
del referido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 54 

Se declarará por los Tribunales la caducidad del rcgis- 
tro de la marca v se procederá por el Registro de la Pro- 
piedad Industrial a la cancelación del mismo: 

a) Cuando la marca no tiava sido usada con arreglo al 
artí&ilo 4 clc la presente Lev. En la acción de caducidad 
competerá a1 titular de la marca demostrar que la mis- 
ma ha sido usada con arreglo al artículo 4 o que existen 
causas ,justificativas de la lalta de uso. N o  obstante, no  po- 
drá declararse la caducidad del registro clc la marca si e11 
cl período comprendido cntrc la expiración dcl plazo fi-  
jado en diclio artículo v los tres meses prc\fios al ejercicio 
clc la acción de caducidad, el titular de la marca dcmucs- 
tra que ha empezado usarla de buena lc con a i ~ c g l o  a 
tal artículo. 

C ~ i ~ i i i ~ k ~  e11 el comercio se tiaun coii\wticlo por la iic- 13) 

l ¡ \ ' id¿ld dL' S U  tilLl\:lr, el1 121 dcS¡&!ll¿lc¡bll USLl¿ll dcl I>IXJdUc- 
1 0  O SCi'\'iC¡O C n  i L ' ~ ~ l C ~ ~ 1 1  CCJI1 CLi¿ll l¿l l l i ~ l l ' C ¿ l  h;i sido 
rcgi s 1 i ~ada .  u 

JUSTIFICACION 

presado de una manera oscura en el texto original. Asi- 
mismo, la enmienda se propone presentar en su orden 
correcto la sucesión, declaración de caducidad y cancela- 
ción del registro. Con la enmienda se mc,jora la nonien- 
clutra y se precisa que el plazo fijado «anteriormente)) es 
el senalado en el artículo 4. 

Además, rcspecto al texto de la letra b), sólo se contem- 
pla que la conversión de la marca en designación usual 
tenga lugar por la actividad de su titular, pero no por su 
inactividad, puesto que en el proyecto de Ley no se arbi- 
tran maneras para que el 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 el artículo 4 del proyecto 
de Directiva comunitaria. 

ENMIENDA NUM. 197 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al proyecto de Lcy de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción del artículo 59, del referido 
texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 59 

Las asociaciones clc productorcs. labricantcs, comc~'- 
ciantcs o de prcstadorcs de servicios, podrán solicitar 
marcas colectivas para distinguir en el mercado ... (resto 
i gua 1). )) 

J U STIFICAC ION 

se  h a  anadido la pOSibilid¿ld de quc  las asociaciones 
sean dc conicrciaiitcs en  lugar de clistribuidorcs, por ser 
más coherente v concordante con In rculiclad. Se  atindcn 
10s prcstatlorcs de scrvicios porquc n o  se coiitciiiplan e n  
el  tulactado del articulo v los mismos p~icclcn ser su,jctos 
de dicho dcrcclio. Además, de esle modo, el redactado es 
cohci.cntc con el t í t u h  VI1 bis artíciih 55 A del proyecto 
clc Di i'cct i va Comu ti i t n r i n .  

- H7 



CONGRESO 

ENMIENDA NUM. 198 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción del artículo 77 del referido 
texto. 

Redacción que se propone: 
\ 

«Artículo 77 

1. El Registro de la Propiedad Industrial tramitará las 
solicitudes de marca internacional en lo que se refiere a 
España, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta en vigor 
en España 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 Boletín “Les Marques Internacionales”, el Regis- 
trc de la Propiedad Industrial publicará 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 artículo 27 de esta Ley. 

En el supuesto de que se presenten oposiciones o 
exista algún reparo señalado de oficio, el Regsitro de la 
Propiedad Industrial decretará la suspensión del cxpc- 
diente y procederá a notificarlo, mediante una notifica- 
ción de rechazo de protección 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 notificación, para que el so- 
licitante presente sus alegaciones. 

La resolución, de denegación de la solicitud, será 
notificada a la Organización Mundial de la Propiedad ín- 
telectual (OMPI), así como, a los interesados y sci-8 publi- 
cada en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. Di- 
cha publicación iniciará el plazo para iiiici-poner los re- 
cursos previstos en la Ley reguladora de la  Jurisdiccibri 
Contencioso-Administrativa.. 

3.  

4. 

JUSTIFICACION 

Este artículo no se refiere únicamente a los CLISOS dc SUS- 

pensión de la solicitud de Marca Intcriiacioiial, auiiqiic’ 
posteriormente C s t a  sea coiiccdida. Por ello, es iniís adc- 
cuado hablar de (( traniitacióii), que de «dcticgiícibn)) e11 

el enunciado de este articulo. 
TambiCri se han añadido 3 nuevos párralos cw los C ~ L I C ’  

se regulan las cuestiones cspccil‘icas de traiiiitacitiii CIC. 
Marcas intcrnacionalcs dc acucido con el pi~occcliiiiiciito 
cspanol actualiiicnlc vigcnlc, \ el1 colicoi~clnlic.i~i col1 el 
proccditnicnto pi~cvisto por la I111cvil Lcy p l ’ a  l a s  l l l a l ’c~l~  

nac i ona I es. 
A s í ,  C I ~  c l  pái.i.iil’1) 1 ,  SC’ liii S L i s t i i L t i d í ~  I:I iiiCiic.i<iii ;I «CICL- 
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negación)) por «tramitación),, en concordancia con la mo- 
dificación del enunciado. 

Se ha añadido un segundo párrafo en el que se concre- 
ta cuando se inicia el plazo de dos meses para formular 
oposiciones a las Marcas internacionales; indicando que 
se iniciará a partir del aviso de inicio de plazo publicado 
en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, como 
sucede en la actualidad. 

Además, se ha añadido un tercer párrafo, en el que se 
concreta la forma en la que debe ser notificada la suspen- 
sión del expediente, así como el plazo para que el solici- 
tante presente sus alegaciones, fijándose en tres meses 
como viene sucediendo en la actualidad. 

Finalmente, en el nuevo párrafo 4 se establece la forma 
como se comunicará la resolucibn de rechazo y se concre- 
ta que el plazo para recurrir ante la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa se iniciará con la publicación de la 
resolución en el “Boletín Oficial de la Propiedad Indus- 
trial”, como tambieii sucede en la actualidad. 

ENMIENDA NUM. 199 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoria Catalana, an te  la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia c Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción del artículo 78, del referido 
texto. 

Redacción que se propone: 

<<Artículo 78 
e 

1 .  El titular ... i . . .  establecida en el Acta vigetitc en Es- 
paña del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, rela- 
tivo al registro internacional de marcas. 

Estas solicitudes podrán presentarse, de acuerdo 
con lo previsto en cl artículo 16.2, en las Direcciones Pro- 
vinciales del  Ministerio de Industria y Energía, salvo que 
la competencia para la cjccucibn en materia de propic- 
dad iiidustrial corresponda a las Comunidades Autóno- 
mis,  cuyos órganos serán en cstc caso los componentes 
para rccibir la docuiiiciitacicin. 

Al solicitaisc c l  rcgibtro iiitcrnacioiial se satisfarií 
L I I I a  t a s a  iiacional.» 

2 .  

3 .  

J USTlFlCAClON 
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talidad de  paísi.s de la Comunidad Económica Europea y 
vincular dicho registro clc marcas internacionales con la 
futura marca comunitaria. Por ello, es conveniente no ci- 
tar en la Ley el artículo del arreglo dc Madrid que regula 
la solicitud ctc marcas internacionales, sino, señalar que 
Csta se efectuará de acuerdo con lo previsto en e l  acta vi- 
gente en España en cada moiricnto, tal y como se ha he- 
cho cn otros artículos de la Ley. 

Por otra parte, por concordancia con el artículo 16.2 de 
la Ley, debe señalarse que la solicitud de marca interna- 
cional tarnbiCn se podrá depositar en las Direcciones Pro- 
vinciales del Ministerio de Industria y Energía. 

ENMIENDA NUM. 200 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que prcscnta el Grupo Parlanicntario de l a  
Minoría Catalana, ante la Mcsa de la Comisión de Justi- 
cia c Interior, al provecto de Lcv de Marcas,si los electos 
de modificq la redacción del artículo 79 del ivfcrido 
testo. 

Redacción que sc propone: 

((Artículo 79 

l .  Se entiende por nombre cornercial la dcrioiiiiriacióii 
que sirve para idcntilicar una persona lísica o jurídica e11 
cl ejercicio de su actividad v que  distingue esta activiclad 
de las actividades idCiiticas o siniilarcs. 

2 .  Podrán, cspecialmcritc, constituir nombres conter- 
cialcs. 

a )  
las dcnoniitiacioncs de l a s  personas ,jui.ídicas. 

b)  Las clcnoniinacioiies dc 1antasí:i. 
e )  
d )  Los anapramas. 
e )  

Los nonibres paironíniicos, 121s i'íimiics sociales y 

Las denominaciones alusivas a in  iicti\,iclad. 

Cualquici, cornbitincióii clc l o s  signos quc con c:ii-ric- 
L c 1' c ri LI n c i a t i 1.0 se ni c n c i u I i a c ti I os ii  pa 1.1 iiclos a I 1 I c i .  i u t'cs. )> 

J C'STIFICACION 

1 1  DE FEBRERO DE 1988.-SERIE A. NÚM. 56-6 
~ ~ _ _ _  

tingue)), por coherencia con la dclinición dada al conccp- 
to de marca (artículo 1 )  y por ser el nombre comercial 
una especie dentro de los signos distintivos. Además, se 
termina la definición con la Frase ((actividades identicas 
o similares)), por razones obvias. 

Asimismo, se hace la simplificación de sustituir la lra- 
se «al objeto de la actividad empresarial» por ((a la 
actividad)). 

ENMIENDA NUM. 201 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmicnda que presenta e l  Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mcsa de la Coinisión dc Justi- 
cia e Interior, al proyecto de Ley dc Marcas, a los electos 
de niodificar la redacción dcl artículo 80,dcl rclLrido 
texto. 

Redacción que se propone: 

«Artículo 80 

El iionibi-c comci.cial ... í... el titular, español o exirati- 
jcro, dcl iioinbi-c comercial usado c,jci.citc ... /... coiiicrciai 
o de un i-ótulo de establecimiento itgistrados con ... /... 
dcsdc la lcclia de publicución de la coiiccsióii coi~rcs- 
pon ct i en t e .  )> 

JUSTIFICACION 

X Y  



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

ENMIENDA NUM. 202 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al proyecto de L.cy de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción del artículo 81,del referido 
texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 8 1 

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

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

3. (Igual que el proyecto). 
4. Para obtener protección del nombre comercial 

como marca de productos o de servicios, deberá procc- 
derse a estos rcgistros separadamente. 

' 5. (Igual que el proyecto).)) 

JUSTIFICACION 

Se suprime la mención de que el registro del nombre 
comercial es potestativo, puesto que es obvio que el re- 
gistro del nombre comercial (así como el registro de la 
marca sin necesidad dc ninguna manifestación expresa) 
no es obligatorio. 

Las modificaciones propuestas lo son poi. cohcrcncia 
con la enmienda al artículo 79. 

En el puntO 4 el texto original está redactado como si 
fuera obligatorio el registro de las niarcas cuaiido no es 
así. Con el texto propuesto se deja clnro el cuiáctci 
potcsta t i vo. 

ENMIENDA NUM. 203 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que prcsciita el G r ~ i p o  Pni.laiiicii(ui.io clc la 
Minoría Cata lana ,  ante la Mesa de lu Coiiiisióii de Jusli- 
cia c Interior, al proyccio clc Ley clc Marcas. a los clLctos 

lo 83,clcl rclriclo tcsto. 
de modil'icar la rcdacci0n clcl ~lp;Il't;lcl" 2 clcl  ~ l r t i L ~ u -  

Redacción que sc proponc: 

((Artículo 83 

1 .  Las personas jurídicas que soliciten el registro de 
su denominación como nombre comercial deberán pre- 
sentar la correspondiente escritura o documento de cons- 
titución en sustitución del alta de licencia fiscal prevista 
en el artículo 81 apartado 2.))  

J USTIFICACION 

El supuesto que se contempla en este artículo es el de 
solicitar el registro, como nombre comercial, de la pro- 
pia denominación social de una persona jurídica, tal 
como ha sido el rkgimen establecido en el vigente Esta- 
tuto, es decir bajo el enfoque del principio de veracidad 
o autenticidad. Bajo este enfoque la presentación de la 
correspondiente escritura o documento de constitución es 
la manera de justificar tanto la denominación social como 
las actividades sociales. Siendo esto así, resulta totalnien- 
te innecesario justificar las actividades sociales mediante 
el alta de licencia fiscal. Por otra parte, en el caso de so- 
licitud de registro del nombre comercial de personas ju- 
rídicas dedicadas a fines benéficos, culturales, recreativos 
u otros fines sin ánimo de lucro no podría cumplimentar- 
se el requisito de acompañar el alta de licencia fiscal por 
ser Csta incsistente. 

ENMIENDA NUM. 204 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Eniiiiciida que presenta el Grupo Parlamentario dc la 
Minoria Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia c Interior, al pro\wto de Lcy de Marcas, a los efectos 
LIC iiioclificar la rcclucción del artículo 85,dcl referido 
tcsto. 

Redacción que se proponc: 

«Articulo 85 

1 . se  cnticllclc por I~ótLilO elc cstablcciniicnto la dcno- 
iiiiiiacióii qiic s i n c  para c iar  a coi~occr al piibiico un  cs- 
lablcciiliicnlo \ p r L l  eiistingLlirlo de otros eicstinaclos a ac-  
1 i \, i clu des i clc; II 1 icas o s i 111 i I a l'es. 

Pod rri II , cspcc i íl 1 nlcll te , coiist i 1 u i 1' 1.01 LI los de cs- 
l~iklcci llliL~lltos: 

2 .  

a) (lyual al leslo). 
13) (Igual al t C \ l O ) .  
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c) Las denominaciones alusivas a la actividad del 

d) (Igual al texto). 
e) (Igual al texto).» 

establecimiento. 

JUSTIFICACION 

Se sustituye «signo» por ((denominación)), ya que en la 
normativa española es una práctica tradicional que un ró- 
tulo de establecimiento no sea un signo consistente o con- 
teniendo motivos gráficos sino un signo consistente en 
una denominación. Por razones análogas a las expuestas 
en la justificación de 1s enmienda al artículo 79 aparta- 
do 1,  se sustituye la expresión «diferenciarlo» por «dis- 
tinguirlo)) y se mencionan las actividades idhticas o 
similares. 

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

ENMIENDA NUM. 205 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia c Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar el segundo párrafo del artículo 86, del rcfe- 
rido texto. 

Redacción que se propone: 

((Artículo 86 (segundo párrafo) 

A l  solicitarse el rcgistro de un rótulo se cxprcsarh el mu- 
nicipio o municipios en que radique el establecimiento y 
las sucursales para las que se solicite, así como las acti- 
vidades a que se destine.), 

JUSTIFICACION 

Apartc de algunas modificaciones de menor entidad en 
los párrafos primero y tercero, se propone que en cl párra- 
fo segundo se sustituya ((por consiguiente, al registrarse)) 
por « A l  solicitarse el registro de)), dado que lo que se in- 
dica en este párrafo debe ser declarado ya en cl momento 
de la solicitud. Además, se sustituye la expresión «cl co- 
mercio o industria)) por ((la actividad)) por razón dc co- 
hcrcncia con cl texto propucsto para el artículo 85, así 
como para tcncr en cuenta la existencia de cstablccimicn- 

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

ENMIENDA NUM. 206 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

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

Redacción que se propone: 

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

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la pre- 
sentc Ley, y hasta la primera renovación que se produz- 
ca, según lo previsto en el Estatuto, se aplicaran las nor- 
mas sobre duración, pago de quinquenios y renovación 
previstas en el Estatuto. Posteribrmente a dicho período 
transitorio, se aplicarán todas las normas sobre duración, 
pago de quinquenios y renovación previstas en la presen- 
te Ley excepto la fecha de vencimiento que continuará 
siendo la fecha de concesión de la solicitud inicial de 
registro. )> 

JUSTIFICACION 

En el texto del proyecto resulta conrusa la regulación 
de los registros concedidos en el Estatuto cuando en la 
práctica conviene que dicha regulación sea muy clara e 
incuestionable para evitar dudas y vacilaciones en el mo- 
mento de su aplicación. 

En la enmienda propuesta se define con claridad que, 
hasta la primera renovación efectuada a partir de la cn- 
trada en vigor de la Ley, las normas sobre duración, pago 
de quinquenios y renovación serán las del Estatuto. Pos- 
teriormente serán las de la nueva Ley excepto en lo que 
hace referencia a la fecha del vencimiento, que continua- 
rá siendo la de conccsihn en VCL de la de solicitud, ya que 
la duración de una marca tiene necesariamente que 
prorrogarse a partir de su expiración y Esta se producirá 
siempre en un aniversario de la fecha de concesiún. 

Tambikn se ha ariadido la regulación transitoria del 
pago de quinquenios. 
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ENMIENDA NUM. 207 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción de la Disposición Transitoria 
Tercera del referido texto. 

Redacción que se propone: 

U Disposición Transitoria Tercera 

. Quien estS usando un signo distintivo con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los 
Tribunales la anulación de una marca, nombre comercial 
o rótulo de establecimiento registrado para productos, 
servikios o actividades idEnticos o similares, que pueda 
crear confusión con el signo distintivo anteriormente usa- 
do, sicmpre que ejercite la acción antes de quc trans- 
curran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no 
hayan pasado tres anos desde la fecha de publicación & 
la concesión de la marca, nombre comercial o rótulo dc 
establccimiento cuyo registro se pretende anular.)) 

JUSTIFICACION 

Lo que se pretende con la modificación indicada es con- 
seguir una coherencia en el redactado del articulado pucs- 
to que cuando se habla de marca se omiten los dcmr'is sig- 
nos distintivos por lo que debcrian considerarse todos; y 
cuando se habla de signo distintivo registrado debe cspc- 
cificarse que son tres v no solamente la marca registrada. 
Igualmente, cuando se habla de productos idciiticos o si- 
milares debe cspecificarsc que no solaincntc son produc- 
tos sino servicios o actividades según el tipo de registro 
considerado. 

ENMIENDA NUM. 208 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Giupo Parlaiiiciitario cic I;\ 
Minoria Catalana, aiitc la Mesa clc la Coiiiisiciii clc Just i -  
cia c Interior, al proyecto tlc Ley de Maixas, ii los cícctos 
de modificar la redacción de la Disposicióii Tixiisiioria 
Cuarta clel rclci-ido testo. 

Redacción que se propoiic: 

u D is posición T ra i i  si ior i ii CU a i't a 
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1. Los registros de marca, nombre comercial y rótulo 
de establecimiento quc hubiesen sido declarados caduca- 
dos por aplicación del Estatuto sobre la Propiedad Indus- 
trial y cuya caducidad se hubiera publicado antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley, podrán ser rehabili- 
tados según lo dispuesto en el Estatuto sobre Propiedad 
Industrial siempre que la rehabilitación se solicite den- 
tro de los tres años a contar desde la fecha de publicación 
de la caducidad. 

Los registros de marca, nombre comercial y rótulo 
de establecimiento que se encuentren incursos en caduci- 
dad en virtud del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, 
antes de la fecha de entrada cn vigor de la presente Ley, 
y cuya publicación de caducidad todavía no hubiera te- 
nido lugar en tal momento, podrán ser rehabilitados se- 
gún el Estatuto sobre Propiedad Industrial siempre que 
la rehabilitación se solicite dentro de los tres años a con- 
tar de dicha fecha de entrada en vigor, independieritemen- 
te de cuando tenga lugar la publicación de la caducidad 
y sin perjuicio de los derechos de rehabilitación que es- 
tablece la presente Ley.» 

2. 

JUSTIFICACION 

Con el texto propuesto son respetadas sustancialmente 
las perspectivas de rehabilitación derivadas del vigente 
Estatuto sobre Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la nueva Ley. Además, para evitar que deba 
estarse a las resultas de la publicaci6n de la caducidad, 
publicación que puede demorarse largamente o ni siquie- 
ra tener iugar, se dispone lo expresado en el apartado 2,  
a base de que e l  cómputo del plazo de rchabilitación se 
haga a partir de la Iecha de entrada en vigor de la Lev, 
conio si la misnia fi ic~a equivalente a la Ieclia de publi- 
cacicjn de la caducidad. 

ENMIENDA NUM. 209 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Eiiiiiiciida quc pi'csciita e l  Grupo Parlaiiiciitnrio de l a  
Minoria Catalaiia,  aiitc la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia c liitcrioi., ;iI pi.o\,ccto dc Ley de Marcas, a los cfcctos 
de iiiodilicar la rcdacciúii de la Disposicibn Final Tcrcc- 
ra, del i.clc~iido testo. ' 
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de la presente Ley y establecerá los procedimietos y los 
plazos en los que el Registro de la Propiedad Industrial 
deberá realizar los distintos trámites y resoluciones pre- 
vistos en la misma.» 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 210 

I PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Minoría Catalana. 

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la 
Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión de Justi- 
cia e Interior, al proyecto de Ley de Marcas, a los efectos 
de modificar la redacción de la letra a) del apartado 1 de 
la Disposición Derogatoria del referido texto. 

Redacción que se propone: 

<<Disposición Derogatoria, apartado 1 

a) Los Títulos primero, tercero y quinto en cuan'to 
afectan a las marcas, nombres comerciales y rótulos 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 G h p o  Parlamentario de Coalición Popular, al am- 
paro de lo dispuesto cn los artículos 1 1 0  y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las 
siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Marcas. 

Madrid, 4 dc febrero dc 1988.-El Portavoz, Jvan Ra- 
món Calero Rodnguez. 

ENMIENDA NUM. 211 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalictón Popular. 

ENMIENDA 

Al Título 

De modificación. 
Se propone el siguiente título: 

«Proyecto de Ley de Marcas, nombres comerciales y ró- 
tulos de establecimiento.)) 

JUSTIFICACION 

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

ENMIENDA NUM. 212 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A l  artículo 3, números 1 y 2 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

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

JUSTIFICACION 

La proyectada redacción del presente artículo atenta 
contra uno de los principios básicos del derecho de pro- 
piedad industrial vigente en nucstro ordqnamicnto: el de- 
recho se adquiere por la creación de un distintivo. Debe- 
ría respetarse que el derecho sobre la marca nace por el 
uso y no por su inscripción en el.Rcgistro de la Propiedad 
Industrial, por lo que cl proyecto debería regular tambikn 
el derecho de uso prcvio frente al adquirido por inscrip- 
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ción registral. El derecho sobre la marca no puede nacer 
sólo de un acto administrativo, sino que la misión de la 
inscripción es reforzar la posición 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 colación lo que 
dispone el artículo 1: del aún vigente EPI: «La Ley no 
crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función 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 sí mismo hayan adquirido los in- 
teresados por el hecho de la prioridad de la invención, del 
uso o del registro, según los casos». 

ENMIENDA NUM. 213 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 3, párrafo 3 

De rnodiEicación. 
Se propone el siguiente texto: 

((3. Si un registro de marca ha sido solicitado con frau- 
de de los derechos de un tercero o con violación de una 
obligación legal o contractual, la persona perjudicada po- 
drá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que 
ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anteriori- 
dad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cin- 
co años desde la fecha de publicación de dicha concesión.)) 

JUSTIFICACION 

No hay ninguna razón para excluir la posibilidad de 
ejercicio de la acción reivindicatoria después de que se 
conceda un registro de marca solicitado con fraude de los 
derechos de un tercero o con violación de una obligación 
legal o contractual. Sólo la necesidad de que se respete la 
seguridad jurídica exige que el plazo se limite de algún 
modo. Se ha elegido el establecido para un supuesto rc- 
lativamcnte análogo en el párrafo 2 del propio artí- 
culo 3. 

Por otro lado, sólo con la modXicaci6n que se proponc 
se daría sentido a lo establecido en el párrafo 2 del artí- 
culo 15, en donde se preví. cspccíficarncntc la posibilidad 
de reivindicación de una marca dcspuí.~ de haber sido 
concedido su registro. 

ENMIENDA NUM. 214 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 4, párrafo 4 

De modificación. 
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 la misma clase de Nomenclator 
Internacional o a productos o servicios similares, o a pro- 
ductos o servicios en relación con los cuales la utilización 
de la misma marca por un tercero podría dar lugar a con- 
fusión por los consumidores respecto al origen de unos y 
otros.)) 

' JUSTIFICACION 

Se parte de la base de que es acertada la regulación 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 relación con productos 
o servicios de la misma clase del Nomenclator Interna- 
cional para los que la marca esté registrada o incluso en 
relación con productos o servicios similares. Pero se aña- 
de una clarificación, tomada de la legislación y práctica 
judicial francesas, para evitar las consecuencias no desea- 
bles que podrían producirse en el caso de que, siendo uti- 
lizada una marca en relación 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 creación de errores en los 
consumidores respecto al verdadero origen o naturaleza 
de las mercancías o de los servicios. 

ENMIENDA NUM. 215 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

EN MIEN DA 

Al artículo 6, páiralo 2 

Dc inod i lic ac ión . 
Se proponc. el siguiente testo: 
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((A efectos de pago, la fecha de vencimiento de cada 
quinquenio será, según proceda, la establecida para el pri- 
mero en el párrafo 2 del artículo 30 de la presente Ley 
y, para el segundo, cl último día del mes en que se cum- 
pla el quinto anivcrsario de la fccha de depósito de la so- 
licitud inicial dc registro, pudiendo en este último caso 
efectuar válidamente el pago correspondiente en el plazo 
de un mes desde dicha fecha.. 

JUSTIFICACION 

Por congruencia con lo dispuesto en el artículo 30 y 
para dejar claro el plazo aplicable en cada caso teniendo 
en cuenta la realidad de que todo registro de marca exi- 
girá con la nueva Ley, para su mantenimiento en vigor, 
el abono dc dos difcrentes quinquenios, en corresponden- 
cia con la duración establecida para el registro de diez 
años (ariículo 5 del proyecto). 

Y para clarificar la redacción original contenida eri el 
texto del proyecto. 

ENMIENDA NUM. 216 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A l  art,ículo 7 ,  piirralo 1 

De mod i li cacióti . 
Se  propone el siguiente testo: 

((El rcgisti'o dc la marca se i.ciio\~at~ri, piv\'io pago dc la 
t a s a  de rcno\.ación, a solicitud de su t i t u l w  o dc sus dc- 
rechohabicntcs, que dcbcrári acrcdi tal .  es;\ cual idacl por 
clocunicnto público inscrito e11 el Rcgisii-o clc la Propie- 
dad Industrial .»  

JUSTl PICACION 

ENMIENDA NUM. 217 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 7, párrafo 2 

De modificación. 
Se proponc el siguiente texto: 

«La solicitud de renovación del registro de una marca 
deberá acompañarse dc una declaración en documento 
público o fehaciente en el quc por el solicitante se indi- 
que que la marca ha sido usada y al menos algunos de 
los productos o servicios en relación con los cuales tal uso 
se haya llevado a cabo.» 

JU STIFICACION 

Se propone la eliminación de la necesidad de que la dc- 
claracióti de uso de la marca sc haga en documento pú- 
blico solamente porque &te es un concepto que, aun sieii- 
do rclativamcnte claro en nuystro Derecho, no  es f'icil- 
mente transportablc a otros sistemas ,jurídicoc. Ahora 
bien, como es bien notorio, son numerosas las niarcas pro- 
tegidas cn nucstro país por súbditos extran,jcros, que en 
consecuencia tendrían dificultadcs en la práctica para 
otorgar en SLI propio país documentos coincidentes con 
los que en el nuestro se calilican como documentos pú- 
blicos. Basta mencionar a este propósito el caso del sistc- 
iiia norteamericano, en el que la función notarial se linii- 
l a  a certificar la comparecencia ante el corrcspondicntc 
I'uncioiiario de una pcrsona que siniplcincntc alirmn tc- 
iicr una determinada coiiclición de órgano de uiia perso- 
na jurídica v que lo que dcclara en el documento que se 
Ic presenta cs cierto. Por ello se sugiere la adición a la csi- 
gcncia de docuniciito público de un s imple documento IC- 
hacicnic, que claranicntc es el que en sí misino i.cstilta SLI-  

I ' iCiCil tC para acl~cdilar la co11dición de qllicri lo otorga y 
el contcniclo coi1 qLIc se prcscntn. 

Poi. otro lado se prc\i- que en la clcc~luracióii el1 CLICS- 

li<iii se cxi,jn qLlc se hngn i~clcrciicin ¿ll uso clc In Illill'ca I'CS- 

p i ' a  los que tal uso se I iavn Ilcvudo i l  c;ibo. La razóii es 
qLie el1 In practica, cspcci~ilniciilc C \ l l  el caso rlc gl'aiidc,s 
COiiipi1"iils i i iLilti i inc.ioii¿lIcs.  quc. coiiio toc1;t pci 'soi i~i , j L i r í -  

dic;1, ticilcii qtic scrvirsc de pc1'so0ilas I'isicas pnr¿l ct11itir 

sus dcclaracioiics de voluiitacl, pLlcclc SeI' i i i uy  clil'icil ii L l l l  

~ ~ o \ ~ ~ l L ~ i ó i l  clcl rL~gistro clc s u  i i i~ll 'c~l el1 Espililil, Cl¿IlOS por- 
i i ic~iioi~iz~iclos i'cspc~cto al LISO c l c  lil i l l ¿ l r C ~ l  c l c  C ~ L "  SC' l I ' ¿ l t L '  

CI 1 I'C I ac i o 11 e0 t i  I o s  \ ,a I'i ;1 d o s  p rocl LIC 1 o s  co 11 q LI  L' clc 11 L'C 1 1 0  

pccto clc al tncrios algunos clc los productos o servicios 

dctcriiiiiiaclo c l i i w t i w  o rcprcsciitaiitc social ubtsi icr,  e11 
CI l l l C J l l 1 C l l ~ ~  C'I1 CILiC I 'CSLI I t¿I  [>l'CC¡SO piil'¿l (>UClCI' l > C d ¡ l '  I L l  I'C- 
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puede haber sido en efecto utilizada; piénsese, por ejem- 
plo, en entidades que utilizan sus marcas en relación con 
artículos tan variados como los utilizados en la práctica 
de los distintos deportes y se comprenderá que resulte in- 
necesario exigir que en tal hipótesis se relacionen las di- 
ferentes variantes de, por seguir con el ejemplo, balones, 
pelotas o prendas de vestir o instrumentos para la prác- 
tica del arte deportivo correspondiente en que la marca 
haya podido ser utilizada. 

ENMIENDA NUM. 218 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 7, párrafo 3 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

((3. Lasolicitud se presentará y la tasa se abonará den- 
tro de los seis meses anteriores a la expiración del regis- 
tro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida 
en un plazo de hasta seis meses a partir de la expiración 
del registro, con la condición del pago simultáneo de los 
recargos a los que se refiere el artículo 6.3 de la presente 
Ley.» 

JUSTIFICACION 

Mejorar la redacción del precepto y hacerlo congrucn- 
te con el establecimiento de dos tipos de recargo en c l  
párrafo 3 del articulo 6 .  

ENMIENDA NUM. 219 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

EN MI EN DA 

Al artículo 7, párrafo 4 

Dc modificación. 

Se propone el siguiente texto: 

((4. Si la renovación se pide tan sólo para una parte 
de los productos o servicios para cuya distinción la mar- 
c20 hubiere sido registrada, la renovación de la inscripción 
en el registro se concederá únicamente en relación con los 
productos o servicios incluidos en la solicitud de re- 
novación,)) 

JU.STIFICACION 

Se pretende lograr una mayor claridad en el contenido 
del precepto, con diversificación de la actuación del inte- 
resado (la petición de la renovación respecto de sólo al- 
gunos productos o servicios) y el acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial (de concesión de la renovación 
precisamente en relación con los productos o servicios in- 
dicados en la solicitud). 

ENMIENDA NUM. 220 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al  artículo 7,  párrafo 6 

De modificación. 
Se propone mantener el texto del proyecto, suprimien- 

do la frase {'la misma)). 

JUSTIFICACION 

Mcjorar l a  redacción. 

ENMIENDA NUM. 221 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

41 artículo 10, pári~al0 I « i n  finc)) 

Dc modi I'icacióii. 
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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 España y el país de la nacionalidad, del do- 
micilio o del establecimiento del solicitante.)) 

JUSTlFICACION 

El texto original del proyecto alude a la aplicación del 
«Acta vigente en España)) del Convenio de la Unión de Pa- 
rís. Puede ocurrir, sin embargo, que el extranjero que in- 
voque en su favor el Convenio en cuestión sea nacional, 
resida o tenga su establecimiento en un país que no haya 
firmado o ratificado todavía el Acta vigente en España de 
tan repetido Convenio, teniendo que aplicarse en tal su- 
puesto el Acta que esté vigente en el otro país conforme 
a lo dispuesto en el articulo 27 del propio Convenio en su 
Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967, ratificada por 
España en 13 de diciembre de 1971 y publicada en el 
«B. O. E» de 1 de febrero de 1974. 

ENMIENDA NUM. 222 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 1 1  

De supresión. 
Se propone la supresión de la referencia a la fecha de 

promulgación de la Ley de Procedimiento Administrati- 
vo, o sea, «de 17 de julio de 1988)). 

JUSTlFICACION 

Para evitar que quede desfasada la referencia cuando 
se apruebe, como exige la Constitución, la Ley de Proce- 
dimiento Administrativo Común a las Administraciones 
Públicas, prevista en el artículo 149.1.18. 

ENMIENDA NUM. 223 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 1 1  

De adición. 
Se propone la adición de un segundo párrafo con el si- 

guiente texto: 

«No obstante, cuando alguna actuación o formalidad 
procedentes en aplicación de la presente Ley deban rea- 
lizarse dentro de un plazo preclusivo y el último día de 
éste sea sábado, se entenderá que podrán ser válidamen- 
te efectuadas tambikn en el primer día hábil siguiente.)) 

JU STIFICACION 

Es sabido que la propiedad industrial es una de las ma- 
terias en las que la aplicación de normas internacionales 
es más frecuente y cgnstantte. 

En la práctica ocurre además que buena parte de los t i -  
tulares de derechos de propiedad industrial en cualquier 
país son personas físicas y jurídicas extranjeras. Así 
ocurre también en España. 

Pues bien, aunque en España los sábados son días há- 
biles a todos los efectos, no ocurre lo mismo en la mayo- 
ría de los países extranjeros y ,  en concreto, en los de nues- 
tro entorno de la Comunidad Económica Europea. En la 
práctica, en la mayoría de tales países los sábados no son 
hábiles, como no lo son para la Oficina Europea de Pa- 
tentes, de modo que los plazos cuyo término expire pre- 
cisamente en sábado se consideran prorrogados al día há- 
bil siguiente. 

Sería conveniente la introducción de una norma como 
la que se patrocina para evitar el desajuste con la prác- 
tica de las Oficinas de Marcas de otros paises y, sobre todo 
para evitar que un súbdito 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 artículo 22 del proyecto- que expira en sábado ha de 
entenderse prolongado al primer día hábil siguiente, con 
el natural riesgo de pérdida del derecho. 

La fórmula que se propugna no implica la declaración 
del sábado como día inhábil. Los sábados entrarían en el 
cómputo de los plazos a todos los efectos. Unicamente de- 
terminaría que se entendiera válidamente efectuada una 
actuación dentro de plazo cuando el Último día de éste 
fuese precisamente un sábado y se llevara a cabo el pri- 
mer día hábil siguiente. 
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ENMIENDA NUM. 224 

Primer firmante: 
Grupo Coalición Popular. 

E N M I E N D A  

Al artículo 12, párrafo 1,  apartado a) 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

((a) Los que se compongan exclusivamente de elemen- 
tos genéricos, salvo que la disposición del conjunto resul- 
te distintiva. 

A los efectos de este precepto se entenderán por elemen- 
tos genéricos aquellos que puedan hacer relación a deter- 
minados productos o servicios, de tal modo que deban es- 
tar a disposición libre de todos los interesados dcl sector 
económico en que aquéllos se integren como expresiones 
que pueden ser necesarias o usuales en la referencia a los 
artículos o a los servicios de que se trate o a la iiaturalc- 
za o cualidades de éstos.» 

J U  S T t F I C A C I O N  

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

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

También se prevé la posibilidad de protección de elc- 
mentos genéricos que en el conjunto que formen consti- 
tuyan un signo efectivamente distintivo, pues ésta es una 
realidad innegable que el propio Tribunal Supremo ha rc- 
cogido en abundante jurisprudencia interpretativa del ac- 
tual artículo 124.5: del EPI vigente. 

Finalmente se propone la adición de un nuevo párrafo 
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 
continúe vigente, aun después de entrar en vigor la nuc- 
va Ley, el criterio interpretativo recogido en jurisprudcn- 
cia abundante del Tribunal Supremo que ve signos o VCP 

cablos genéricos en lo que son nombres comunes simple- 
mente o, lo que es lo mismo, vocablos de l  Diccionario; 
cuando resulta obvio que un término de esas caractcrís- 
ticas como «mesa» puede ser genérico para muebles, pero 
no para vinos o para tabaco. 

ENMIENDA NUM. 225 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

E N M I E N D A  

41 artículo 12, párrafo 1 ,  apartado g) 

D e  modificacion. 
Se propone el siguicntc texto: 

.g) E l  color por sí solo. Sin embargo, podrá registrar- 
se siempre que-esté delimitado por una forma determina- 
da o integrado en un conjunto definido.. 

J U S T I F I C A C I O N  

Se trataría dc posibilitar que un color sea susceptible 
de protección cuando, aun sin estar delimitado por una 
forma concreta, se integre en un conjunto o combinación 
que lo haga distintivo. Las viejas marcas orillo, constitui- 
das por una determinada composición o distribución de 
colores cn espacios paralelos, son ejemplos que justifican 
la necesidad de asumir la enmienda que se propone. 

ENMIENDA NUM. 226 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

E N M I E N D A  

Al artículo 13 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

(< 1 ,  
medios: 

N o  podriin registrarse como marcas los signos o 

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

b) Que por su identidad o semejanza fonética o gráfi- 
ca con un nomhre comercial objeto de solicitud o de rc- 
gistro anteriores y destinado a distinguir actividades re- 
lacionadas con los productos o servicios respecto de los 
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cuales se pretende el registro de la nueva marca, puedan 
inducir a confusión cn el mcrcado. 

c) Que sean idénticos a un rótulo de establccimiento 
objeto de solicitud o registro anteriores y destinado a dis- 
tinguir actividades coincidcntcs con los productos o ser- 
vicios para los que el registro de la nueva marca se 
pretende. 

2. Sin embargo, podrá registrarse una marca scrnejan- 
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 autorización fehaciente del 
titular del derecho registra1 anterior y siempre que se 
adopten medidas para evitar el riesgo dc confusión.. 

JUSTIFICACION 

Se mejora la redacción del apartado 1 ,  introduciendo 
fórmulas terminológicas más precisas. 

Se introducen también modificacions terminológicas 
y sintácticas en el apartado 2 del proyecto, con adición 
al final de la cjemplificacitn de concretas medidas que fa- 
cilitcn evitar el riesgo de coniusión en  caso de autoriza- 
ción otorgada por el titular del dcrccho mas antiguo. 

ENMIENDA NUM. 227 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 14, b) 

De modificación. 
Debe quedar rcdactado de la siguiente forma: 

«b)  El nombre civil o la imagen que identifique a una 
persona distinta del solicitante de la marca, así como e1 
nombre, apcllido, pseudónimo o cualquier otro medio quc 
para generalidad del público identifique a un  apcrsona 
distinta del solicitante, a menos que se cuente con la au- 
torización expresa del interesado no solicitante. En todo 
caso, los signos quedarán sujetos a las restantes prohibi- 
ciones establecidas en esta Ley.)) 

JUSTIFICACION 

Debe quedar asegurado que la autorización para erri- 
picar como marca un nombre, apellido o pscudóninio ha 
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de darse por su titular y no por la autoridad u órgano ad- 
ministrativo, planteamiento cstc que, ante la omisión le- 
gal, puede acogerse eri la correspondiente norma regla- 
mentaria de desarrollo. 

ENMIENDA NUM. 228 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 15 

De modificación. 
Se propone cl siguicnte texto: 

(( 1 .  A menos que justifiquc su actuación, el agente o re- 
presentantc de un terccro que sea titular de una marca 
en otro país de la Unión dc París no podrá registrar a su 
nombre la misma marca, o una variación irrelevante de 
ella, sin el conscntimicnto de dicho titular. 

Dentro del plazo y cn las condiciones fijadas cn 10s 
artículos 3 y 27 de la presente Ley, el titular de la marca 
podrá, bien oponerse a la solicitud presentada por su 
agente o representante, bien si la marca no se hubiera re- 
gistrado, pedir su anulación o reivindicar1o.u 

2. 

JUSTIFICACION 

Se procura una me.jora en la redacción del precepto y 
se introduce su aplicación al supuesto de que el agente o 
representante del titular de la marca cn otro país intente 
el registro a su nombre dc una variación irrelevante de 
esa marca, tal como la consistente en una pura modifica- 
ción determinada tipografía característica. 

ENMIENDA NUM. 229 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 19 

De modificación 
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Se propone el siguiente tcxto: 

«La descripción contendrá las siguientes menciones: 

a) Identificación del titular. 
b) 

c) 

d) 

Fecha en que se solicita el registro de la marca e in- 
dicación de la prioridad que se reivindica. 

Reproducción del distintivo constitutivo de la mar- 
ca objeto de la solicitud. 

Una descripción breve, pcro detallada, del distinti- 
vo, con los elementos que lo forman y en la que podrán 
excluirse dc la protección solicitada los que estcn inclui- 
dos en cualquiera dc los apartados a), h) o c) del párra- 
í‘o 1 .O del artículo 12 de la presente Ley. 

Una cnunicración clara de los productos o servicios 
a que haya de aplicarse la marca cuyo registro se solici- 
ta, con indicación de la clase del Nomenclator internacio- 
nal a que pertenecen.» 

e )  

JU STIFICACION 

Se introducen precisiones terminológicas por la necesi- 
dad de evitar expresiones, según las cuales parecería 
como si lo solicitado del Registro de la Propiedad lndus- 
trial fuera una marca cuando en realidad lo que se soli- 
cita de dicho Organo es el registro de una marca. 

Por otra parte, no  se ve la razón de que sólo se prevea 
la posibilidad de que en  el distintivo de una marca cons- 
ten como elementos excluiblcs de la protección aquellos 
que sean gen6ricos. concepto que necesariamente ha de 
remitir a la letra a)  del párrafo 1 del artículo 12; pues, 
cn efecto, existe la misma justificación para que pueda 
proccdcrse igual en el caso de que el distintivo incorpore 
elementos incluibles cn las letras b) o c) del propio párra- 
fo 1 del artículo 12. 

Finalmente, es evidente, en relación con el contenido 
de la lctra e )  del artículo ob,jcto de la enmienda, que lo 
que se solicita no son los productos o los servicios, sino 
el registro de una marca quc se va a aplicar prccisamen- 
te a esos productos o servicios. De ahí que, por necesidad 
de precisión terminológica, se proponga la modificación 
reseñada. 

ENMIENDA NUM. 230 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIEN DA 

Al artículo 2 1 

De modificación. 

Se propone el siguicntc tcxto: 

<< 1. Toda solicitud de marca regularmente depositada 
da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, 
hora y minuto en que ha sido presentada. 

La fecha de presentacih de la solicitud será la del 
momento en que el solicitante entregue en la Oficina Pú- 
blica habilitada al efecto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 16, los siguientes documentos: 

2. 

a) 
b) La identidificación del solicitante. 
c) 

Una declaración por la que se solicite una marca. 

La denominación en que la marca consista, cuando 
se tratc de una marca simplemente denominativa o un  di- 
serio de la misma si fuese gráfica o mixta. 

Los productos o servicios a los que la marca se 
aplicará. 

d) 

3. N o  obstante, si antes de ekctuarsc la publicación 
de la solicitud en cl “Boletín Oficial de la Propiedad In- 
dustrial”, previsto en el artículo 26, el solicitante reali- 
zase alguna rectiQcación que implique la modificación 
dcl diseño de la marca, la prioridad comenzará a contar- 
se desde la fecha en que se hubiese solicitado la mo- 
dificación. 

La modificación deberá solicitarse por escrito, previo 
pago de la tasa correspondiente.)) 

JUSTIFICACION 

Parece lógico que, al igual que establece el artículo 22 
de la Ley de Patentes y como igualmente prevé el artícu- 
lo 21 del Estatuto de la Propiedad Industrial. No parecc 
justificada una desviación de la tendencia general segui- 
da al respecto de facilitar la solicitud inicial de una pa- 
tente o dc una marca, con independencia dc que poste- 
riormente se cumplan las exigencias formales previstas 
por la legislación vigente. 

ENMIENDA NUM. 231 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al  artículo 22, párrafo 1 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

(( 1 .  Quien hubiera presentado regularmente una soli- 
citud de registro de marca en alguno de los países de la 
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Unión para la protección de la propiedad industrial o sus 
causahabicntcs gozarán, para la prcscntaci6n en España 
de una solicitud de registro clc la misma niarca, del derc- 
cho de prioridad establecido en el Acta modil'icativa del 
Convenio de la U n i h  de París para la protección de la  
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 que resulte 
aplicable a las relaciones entre Espana y el país e n  que 
se hubicre presentado la solicitud determinante del dere- 
cho de prioridad.. 

JUSTIFICACION 

Se introduccii algunas iTiodificacioiiI3 que afectan a la 
reelacción y prccisicín tcrminológica del proyecto. 

Además, sc sustituye la referencia al ((Acta vigente e n  
España» dcl Coiivcnio clc la ünióii de París por otra más 
adecuada teniendo e n  cuenta que, si el Acta vigente en Es- 
paña de dicho Convenio no hubiera sido firmada o ratifi- 
cada por el país en que se hubiera hecho el depósito dc- 
terminante del  clcrccho de prioridad, la aplicable sería el 
Acta que estuviera vigente en este último país, clc confor- 
midad con lo dispuesto en cl artículo 27 del propio Con- 
venio e n  su Acta de Estocolirio de 14 clc julio de 1967, ra- 
til'icada por Espaíia er; 13 clc clicicmbrc de 1971 y publi- 
cada e n  el <(B.  O. E.), de I de f c b r c i ~  de IY74. 

ENMIENDA NUM. 232 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo coalición Popular. 

EN MI E NDA 

A l  ar t ícuh 31 

De modificación. 
Se propone cl siguiente tcxto: 

(( 1 .  El registro de la marca confiere a su titulai.cl de- 
recho exclusivo de utilizarla e n  el tráfico económico. S in -  
gularmente, el titular podrá designar con la marca los 
correspondientes productos o servicios, introducir eii el 
mercado, debidamente idcntil'icados con ella, los produc- 
tos o servicios para los que hubiere sido concedido el re- 
gistro v utilizar la marca a efectos publicitarios. 

El derecho a que alude el párrafo anterior n o  po- 
drá extenderse a modificaciones de la marca registrada 
salvo que estas ha.varr sido objeto dc registro separado con 
arreglo al articulo Y.>> 

2 .  

J USTIFICACION 

Se  iiitrocluccn, en priincr lugar, cri el párralo del ar- 
tículo 3 I que figura en el proyecto, algunas correcciones 
que definen rnás adecuadamente, y con más precisión, lo 
que la norma quiere expresar: Por un lado, se clarifica 
que el derecho exclusivo elc utilización de la marcíi en el 
tráfico económico deriva cle su registro. Y, por otro, se da 
una Fcdacción ligeramente diferente al segundo de los 
coiitenidos de dicho derecho exclusivo porque no parccc 
aceptable que se defina coino la facultacl de introducir en 
cl mercado Linos productos o servicios, dado que tal Ia- 
cultad clcrivará cle normas por complcto ajenas a las rc- 
guladoras clel derecho de niarca, las  cuales sólo es justi- 
l'icablc que rcxconozcan -como rcsiil ttiría del nucvo tcx- 
to que se propone- la Iacultad de introducir en el nier- 
cado productos o servicios debidamente identificados con 
la marca; en deí'initiva, no sc) trata clc la l'iicultad de in- 
troducir en el mcrcaclo unos productos, sino de la k i c u -  
tad de designar a esos productos introducidos en el mcr- 
cado con la marca que se ha registrado. 

Además, se propone la adición de un párrafo 2 para dc- 
jar claro que el derecho derivado del registro dc marca 
n o  piiede cxtcndersc a modificaciones introducidas e11 la 
marca si dichas modificaciones n o  han sido registradas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del proycct(J. A l  
no contenerse en cctc ninguna norma cuino la que se pro- 
pone, cabría la posibilidad de que el artículo 9 queclara 
en pura letra muerta y sin aplicación práctica, lo que n o  
seria aceptable. ni desde el punto dc vista de los princi- 
pios ni ,  sobre. todo, a los efectos de la seguridad jurídica 
que el sistema de protección por el registro, elegido por 
el proyecto, eleva a la condición de fundamental. 

ENMIENDA NUM. 233 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

EN MI EN DA 

A l  articulo 34,pár~afo 2 

De modilicación. 
Se propone el siguiente texto: 

«2. El titular de una marca n o  podrá prohibir ... con- 
forme a las prácticas leales en materia industrial o co- 
nicrcial y no induzca a confusibn respecto a posibles tlc- 
techos sobrc la marca o relación con C I  titular de ¿'sta.>> 
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JUSTIFICACION 

Aun cuando sea enteramente pertinente lo dispuesto en 
el párrafo que se enmienda, se propone la introducción 
de las frases subrayadas para evitar que puedan darse ca- 
sos en que, aunque el uso se realice conforme a prácticas 
leales, la realidad determine que los consumidores pue- 
dan ser inducidos a error. El hecho es de particular inte- 
rcs precisamente en el caso de las piezas sueltas o recam- 
bios, pues lo que en todo caso hay que evitar es que el 
comprador de ellas pueda creer que está comprando pie- 
zas originales si lo que se le oí'rcce son en realidad piezas 
í'abricadas por un tercero para un artículo comercializa- 
do con una marca determinada. La finalidad principal de 
todda ley de marcas es evitar que, cualquiera que sea la 
causa, puedan producirse errores o confusiones en el trá- 
fico mercantil. Y a ello es a lo quc se dirige la enmienda 
propuesta. 

ENMIENDA NUM. 234 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A l  artículo 39, párrafo 1 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

(( 1 .  La indemnización de daños y perjuicios comprcn- 
dcrá, no sólo las p6rdidas sufridas, entre las que se inclui- 
rán los gastos realizados para hacer cesar la violacih, 
sino tambihi las ganancias dejadas de obtener ... » 

JUSTIFICACION 

Es necesario añadir la frase que se subraya para dejar 
claro que el titular del derecho violado puede conseguir 
que en la indcmnixación que se acuerde en su favor se in- 
cluyan precisamente los gastos derivados de las propias 
actuaciones necesarias para hacer ccsar la violación. Con 
ello se terminará con una realidad que, dcsgraciadamen- 
te, se ha demostrado favorece la piratería de marcas y ,  en 
definitiva, la comcrcialización de productos con marcas 
falsificadas o con marcas que constituyen descaradas imi- 
taciones de otras de prestigio, a saber, la dificultad e n  que 
se encuentra el titular de los dcrcchos para conseguir rc- 
sarcirsc de al nienos los gastos realizados como conse- 

. 

cuencia de la actividad ilícita del tercero que lleva a cabo 
la violación. 

ENMIENDA NUM. 235 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 43, número 2 

De rnodificación. 
Se propone el siguiente texto: 

((2. Podrán 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 
límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispues- ' 
to en el apartado anterior.)) 

JUSTIFICACION 

Este número 2 del artículo 43 es reiterativo, ambiguo 
y contradictorio; por lo que se ha tomado como modelo 
el artículo 75.2 de la Ley de Patentes de 1 9 8 6 .  Se consi- 
gue así una misma regulación para ambos derechos de 
propiedad industrial, alcanzando de este modo un trata- 
miento legal hornogeneo. 

ENMIENDA NUM. 236 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 44 

De rnodificación. 
se  propone el siguiente texto: 

<( 1 .  Sólo surtirán efectos frente a terceros las marcas 
o solicitudes de marcas inscritas en el registro de la Pro- 
piedad Industrial en la forma quc reglarnentariamente se 
disponga. 
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2. Para que la cesión o licencia de la marca o la cons- 
titución de derechos y medidas a que se refiere el artícu- 
lo 47 de la presente Ley surta efectos frente a terceros, de- 
berá inscribirse en el Registro de Marcas.)) 

JUSTIFICACION 

Parece lógico que el principio de publicidad que se pro- 
pone en este artículo afectc, tanto a la cesión o licencias, 
como al resto dc los derechos y medidas a que se refiere 
el artículo 47. Una discriminación en este sentido no pa- 
recería justificada. 

ENMIENDA NUM. 237 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

Al artículo 52 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

<( 1 .  El registro de la marca será cancelado cuando ex- 
pire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuer- 
do con lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley. 

Asimismo, el registro de la marca será cancelado 
por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio 
correspondiente y en su caso de la sobretasa que proceda. 

La marca cuya caducidad se haya producido por al- 
guna de las causas mencionadas en los apartados anterio- 
res podrá ser rehabilitada por su titular o causahabiente 
dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la 
caducidad en el "Boletín Oficial de la Propiedad In- 
dustrial")). 

2. 

3. 

JUSTIFICACION 

Se considera que la remisión al artículo 117 de la Ley 
de Patentes para la rehabilitación de marcas supone una 
solución excesivamente rigurosa. En primer lugar, debc 
considerarse que así como las patentes significan la exis- 
tencia de derechos restringidos de uso y explotación in- 
dustrial y comercial exclusiva de una determinada regla 
técnica durante un período 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 cuestión con las consecuencias de blo- 
queo del mercado tecnológico y su repercusión en la po- 
lítica de precios de las empresas, la situación no es extra- 
polable a los derechos de marca. Efectivamente, la mar- 
ca es un signo distintivo con el que el empresario indivi- 
dualiza y distingue sus productos o servicios con rcspec- 
to de los productos o servicios de los demás empresarios. 
En la marca cristaliza el esfuerzo de una empresa duran- 
te muchos años y no supone en modo alguno la cxisten- 
cia de restricciones en el mercado de la índole que impli- 
ca una patente; por el contrario, la marca coadyuva a la 
clarificación de las transacciones mercantiles, permitien- 
do al consumidor la identificación 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 lógico que en el proyecto de Ley de Marcas se cstablcz- 
can los mismos rigurosos requisitos que los que existen 
para rehabilitar patentes. Exigir, conforme establece el 
artículo 117 de la Ley de Patentes, que concurra causa de 
fuerza mayor para poder rehabilitar una marca, equivale 
a cerrar el paso a la rehabilitación de marcas caducadas 
por falta de pago de una tasa quinquenal o por falta de 
renovación a su vencimient8. Esta solución no parec. 1ó- 
gica cuando se trata de un instrumento altamente valio- 
so para la empresa, que no bloquea el mercado tecnoló- 
gico ni el mercado de bienes y servicios y que, en deí'ini- 
tiva, su persistencia como derecho privativo no produce 
una contrapartida en la sociedad de abstención o restric- 
ción como la que supone una patente. Por ello se propug- 
na facilitar la rehabilitación 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 ocasiones es- 
tos controles no sean efectivos. Si junto  a esto se toma en 
consideración que no existe un plazo de preaviso o requc- 
rimiento de pago por parte del Registro de la Propiedad 
Industrial antes de los respectivos vencimientos, parece 
lógico ofrecer a la empresa una posibilidad de rehabilitar 
la marca en un corto plazo, como es el dc tres meses, a 
partir de la fecha en que se produzca su caducidad por fal- 
ta de pago o por falta de renovación. 

Pero, a mayor abundamiento se dcstaca que el trata- 
miento que el proyecto dc Ley de Marcas otorga a estos 
signos distintivos en cuanto a su mantenimiento en vigor, 
es notablemente más desfavorable que el contenido en la 
Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 y ello no sólo 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 patcntc no  pagada 
en s u  debido tiempo, abonando una tasa equivalente al 
importe de la vigcsima anualidad, siempre y cuando di- 
cho pago se efectúe hasta un máximo dc: tiempo que coin- 
cida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad. 

- 103 - 



CONGRESO 1 1  DE FEBRERO DE 1988.-SERIE A. NÚM. 56-6 
____ __.___ - _ _ ~  ___-___ 

Con arreglo a esta disposición, todo titular de patente 
cuando se produzca el vencimiento de cada anualidad, 

' tendrá la oportunidad de subsanar el impago de la antc- 
rior abonando una sobre tasa; bencíicio que cti modo al- 
guno tendrá el titular de una niarca. 

Las razones anteriormente expuestas justifican sohra- 
daniente la enmienda que se propone. 

ENMIENDA NUM. 238 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

EN MLENDA 

A l  artículo 5 S  

De modificación. 
Se proponc el siguiente texto: 

«Si la causa clc caducidad solamente existiese respecto 
de una parte de los productos o servicios para los cuales 
cstb registrada la marca, la declaración de caducidad sólo 
se extenderá a los productos o servicios afectados, dejan- 
do a salvo en todo caso la aplicación del pkrralo 4 del ar- 
tículo 4 de  esta Ley.» 

J USTIFICACION 

Si el precepto se dejara tal como figura en el proyecto, 
podría ser duclosa la virtualidad de lo dispuesto en el 
párrafo 4 del artículo 4 en los casos de caducidad clccrc- 
tada por los Tribunales. Es evidente, sin embargo, que el 
principio recogido en la rclwida norma es aplicable a to- 
dos los supuestos relacionados con cl uso de la marca re- 
gistrada y a las consecuencias derivadas de su cvcntual 
no uso por un período de tiempo que  en la propia Ley se 
establece. 

ENMIENDA NUM. 239 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A l  artículo 79 

De t i  t od i 1 i c ac i ¿) t 1 

Se propone el siguiente texto: 

« S e  entiende por nombre comercial el nombre patroní- 
mico de las personas físicas y la razón social y dcnomi- 
nacibn de las personas ,jurídicas que sirven para idcntifi- 
car a una y otra clase de personas en el ejercicio de su ac- 
tividad empresarial y para diferenciar sus actividades de 
las actividades similares.» 

J USTIFICACION 

El proyecto, a travCs del artículo 79, al que se propone 
csta enmienda, con sustitución de los dos párrafos de que 
consta en el proyecto por cl.único transcrito, establece un 
sistema que rompe con la tradición legislativa en nucstro 
país y que pucdc introducir innumerables confusioncs de 
todo orden. En efecto, prcvC la posibilidad de que el nom- 
bre comercial sea el propio dc las personas í'ísicas o jurí- 
dicas como hasta ahora ha sido, o un nombre distinto, sea 
denominación de fantasía u otra dilerente elegida por el 
solicitante del registro. 

Puede decirse que con ello quiebra el principio de ve- 
racidad que ha venido presidiendo la regulación de los 
nombres comerciales en el pasado legislativo patrio y que, 
en concreto, es aplicable en la actualidad conforme al Es- 
tatuto sobre Propiedad industrial vigente. 

Resulta fácil comprender los errores que en el tráfico 
mercantil pueden provocarsc con esta fórmula que se pre- 
tende cstablcccr, ya que, de ser aprobado el proyecto con 
el texto propuesto para el articulo 7Y, podría muy bien 
ocurrir que determinadas empresas con una denomina- 
ción o razón social concreta, inscrita cn el Registro Mcr- 
cantil correspondiente, actuaran en la realidad del tráfi- 
co, bien con ese nombre, a cuyo uso por otra parte rcsul- 
tarían obligadas por las propias disposiciones rcgulado- 
ras de las denominaciones sociales, bien con el nombre co- 
mercial «de hntas ía»  inscrito en el Registro de la Propie- 
dad Industrial. Fácil resulta colegir que cn muchas oca- 
sioncs los consuniidores podrían creer estar a presencia 
de dos entidades dilcrcnics C- independientes entre sí. 

El colnio de la sinrazón se produce además cuando, 
coiií'ornic a lo establecido en el número 3 del articulo 81 
del proyecto, sólo podrá obtenerse el rcgistro de un nom- 
bre comercial. Esto será causa, cicrtamentc, de que un 
empresario que registre como nombre comercial una de- 
nominación de fantasía no pueda ni siquiera utilizar 
como nombre comercial su propia denominación social 
(o  su nombre patronímico en el caso de tratarse de un co- 
merciante individual), siendo así que, en el ámbito mer- 
cantil, la utilización de la dcriorninacióii social, o del nom- 
brc del comerciante individual, es, no sólo un derccho, 
sino un deber. 

Se hace necesario por ello, para no introducir una fuen- 
te de conflictos v de confusiones segura, volver al viejo sis- 
tema de que las empresas puedan, si lo desean, registrar 
coino nombre coiiicrcial su propio nombre clc cpmcrcian- 
te o dcnominacióii o ixi.óii social y no otro signo difcrcn- 

. 
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te. La empresa es una y única y ,  por tal motivo, uno y úni- 
co -y siempre e l  mismo- dcbc ser el nombre comercial 
y la denominación con que comparcLca ante los compc- 
tidorcs y ante los que contraten con ella en el tráfico 
mercantil. 

ENMIENDA NUM. 240 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A la Disposición Transitoria Segunda 

De adición. 
Se propone el siguiente texto: 

«Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establc- 
cimiento adquiridos conforme a lo dispuesto en el Esta- 
tuto de la Propiedad Industrial se regirán por la prcscnte 
Ley. N o  obstante, las normas sobre duración y renovación 
serán aplicables a cada signo distintivo a partir de la pri- 
mera renovación que se produzca, según lo previsto en cl 
Estatuto, desde la entrada eri vigor de la prcscnte Ley, 
con las siguientes excepciones: 

a) El requisito establecido en el artículo 7.2 sólo será 
exigible a las solicitudes de renovación que se presenten 
después dc los diez años siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

Los plazos establecidos en los artículos 6 y 7 para 
pago'de.quinqucnios y renovación de los registros se com- 
putarán, en los concedidos con arreglo a1 Estatuto sobre 
Propiedad industrial, dcsdc la fecha de su concesión.» 

b) 

J USTIFICACION 

A parte de una precisión terminológica en el comienzo 
de la disposición, se introducen dos exccpcioncs a la re- 
gla general establecida por las siguientes razones: 

a) Si se mantuviera e l  texto del proyecto, resultaría 
que los titulares de registros de marca que presentaran 
su solicitud de renovación desde el momento de la entra- 
da en vigor de la Ley, cl mismo día en que dicha entrada 
en vigor se produjera, tendrían que aportar la declaración 
de uso prevista en el párrafo 2 del artículo 7 .  Es evidcn- 
tc que esto implicaría una autkntica aplicacióri retroacti- 
va de la Ley nueva y un trato discriminatorio de los t i tu- 
lares de registros anteriores, pues, mientras que e s t o s  tcn- 

el momento mismo en quc- solicitaran la rcnovacióri, sin 
tiempo material en muchos casos para recabar la infor- 
mación necesaria y preparar dicha declaración de uso, 
quienes presentaran las solicitudes de registro con íirrc- 
glo a la nueva Ley dispondrían de diez anos para poder 
prepararse al cumplimiento de la exigencia de la referida 
declaración de uso al tiempo de la renovación de los re- 
gistros. De ahí que se propugne que tal declaración de uso 
no sea exigible más que a las solicitudes de rcnovación 
que se produzcan después dcl dkcimo ano de vigencia de 
la Ley, que es justamente el plazo en que tendrán que re- 
novarse los registros concedidos ya con arreglo a la nue- 
va normativa, quc de esa manera no tendrían cn este as- 
pecto ningún trato preferente sobre los registros conccdi- 
dos en el pasado. 

El Estatuto sobre Propiedad Industrial vigente dis- 
pone en el artículo 124, que .el registro de una marca se 
otorga por veinte años, contados desde la fecha de su con- 
cesión», y que la renovación del registro podrá hacerse 
dentro del último trimestre de la vida legal del registro 
conccdido, es decir, en los tres meses que preceden al vi- 
gésimo aniversario de la concesión. El proyecto prevb, sin 
embargo, en el artículo 5, que la duración del registro de 
marca será de diez años a partir de la fecha de depósito 
de la solicitud. siendo esa fecha de depósito la determi- 
nante, por tanto, para la fijación del plazo para e l  pago 
de quinquenios a que se refiere el artículo 6 y del plazo 
para presentar la solicitud de renovación a que se refiere 
el artículo 7 .  Es evidente que, de aplicarse la disposición- 
transitoria segunda en la forma que aparccc en el proyec- 
to, resultaría que el titulat de un registro de marca con- 
cedido con arreglo a la anterior normativa se encontraría 
con que tendría que modificar la estructura de su propio 
sistema de vigilancia para el cumplimiento de los plazos 
de cjecución de las formalidades de mantenimiento en vi- 
gor de los registros, en cuanto que dichos plazos queda- 
rían determinados por la fccha de presentación en su día 
de la solicitud, en lugar de, como ha venido siendo hasta 
ahora, la fecha de concesión. 

La perturbación que con el cambio se puede ocasionar 
a los titulares de marcas, sobre todo a aquéllos que tic- 
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 práctica la duración de la protección por renovación 
queda reducida en un primer momento a unos pocos años, 
o incluso a unos pocos meses; &te sería el caso, en efecto, 
de un registro conccdido ocho o nueve anos después tlc 
presentada la solicitud original -tras de un procedimicn- 
to contencioso-administrativo o incidencias diversas en el 
seguido ante el Registro de la Propiedad Industrial-, 
cuyo período de vigencia, con arreglo a la normativa que 
quedará derogada, expiraría en los primeros días de d i -  
cacia de la nueva Ley, ya que la renovación solicitada 
unos pocos meses después (tal vez cuando la primera 110 

hubiera sido siquiera resuelta todavía), al cumplirse cn -  
tonces, subsiguientementc a la entrada en vigor de la Ley, 
el que seria nuevo décimo aniversario de la fecha de 

b) 

dríari que aportar ya la referida dcclaracibn de uso desde 1 solicitud. 
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Un ejemplo puede hacer más fácilmente comprensible 
lo que aquí se señala. Piénsese en una hipótesis 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 renovación 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 hipótesis, la 
presentación de la  solicitud de renovación en 25 de mayo 
de 1988 sería perfectamente pertinente. Del mismo modo 
que resulta también claro que no sería en modo alguno 
aceptable que hubiera de presentarse una nueva solicitud 
de renovación en 3 de agosto de 1990, al cumplirse el blo- 
que de diez años, aniversario de la fecha de solicitud del 
registro original, subsiguiente a la entrada en vigor de la 
nueva Ley; aparte de ello, en tal hipótesis no se ve cuán- 
do debería entenderse producido el vencimiento para el 
pago del 2: quinquenio, que habría de efectuarse confor- 
me al artículo 6 del proyecto. 

Es obvio por todo ello, para evitar situaciones insolu- 
bles como la mencionada por vía de ejemplo, será nece- 
sario mantener, como fecha determinante de los succsi- 
vos vencimientos para pagos de quinquenios y para soli- 
citud de renovaciones de los registros concedidos con 
arreglo a la vieja normativa, la de concesión de tales re- 
gistros, aplicándose la fecha de solicitud sólo para los re- 
gistros concedidos con arreglo a la Ley nueva. 

ENMIENDA NUM. 241 

PRIMER FIRMANTE: 
Grupo Coalición Popular. 

ENMIENDA 

A la Disposición Final Primera 

De modificación. 
Se propone el siguiente texto: 

«La presente Ley entrara en vigor a los seis meses de 
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.» 

JUSTIFICACION 

Se trata de ampliar el plazo de entrada en vigor de tres 
a seis meses, dado que el previsto en el proyecto es dema- 

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. 
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De adición de una Disposición Final Cuarta (nueva) 

Se propone el siguiente texto: 

«El Gobierno, en el plazo de un afio a partir de la en- 
trada en vigor de la presente Ley, tomará las medidas 
oportunas para que los titulares de registros de signos dis- 
tintivos puedan obtener la inclusión de los mismos en el 
Registro General de Sociedades del Ministerio de Justi- 
cia, previa solicitud acompañada de la correspondiente 
certificación expedida por el Registro de la Propiedad 
Industrial .» 

J U  STIFICACION 

La enmienda responde a la necesidad de establecer una 
coordinación entre el Registro de la Propiedad Industrial 
(Sección de Nombres Comerciales) y el Registro General 
de Sociedades del Ministerio de Justicia para evitar la 
anomalía de que el resultado de una consulta a este últi- 
mo propicie la adopción, como razón social, de una deno- 
minación que no sea en absoluto de libre disposición, 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 situación, que ya existe en la actualidad, por in- 
ducir a la creación de sociedades con nombres cuyo uso 
exclusivo está reservado a otras personas individuales o 
jurídicas, en virtud de registros de marcas, se agravará 
de forma espectacular si se mantiene el abandono del 
principio de veracidad del Nombre Comercial, con la con- 
siguiente inscripción en el Registro de la Propiedad In- 
dustrial de numerosos Nombres Comerciales que no ten- 
drán acceso al Registro General de Sociedades. 


