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de la Propiedad Industrial (Baylos). (Niamero de expediente 219/000207.)

Se abre la sesion a las diez de la manana.

CELEBRACION DE COMPARECENCIAS DE

PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFOR-

MAR EN RELACION CON EL PROYECTO

DE LEY DE MARCAS. (Numero de expedien-
te 121/000033.)

— DEL ASESOR DE LA FEDERACION DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
(FIAB) SENOR LEMA DEVESA. (Numero de
expediente 219/0002000.)

La sefioraVICEPRESIDENTA (Garcia-Alcafiiz
Calvo): Buenos dias, seforias. Vamos a abrir la st
de la Comision de Ciencia y Tecnologia corresponc
te al dia de hay, cuyo Unico punto del orden del di
la celebracion de comparecencias de personalidac
objeto de informar en relacion con el proyecto de
de marcas, expediente 121/000033. En nombre
Cémara, quiero saludar y dar la bienvenida a los ¢
res comparecientes que esta Comision y esta Cé
se sienten muy honradas con su presencia.

Tiene la palabra don Carlos Lema Devesa, ases
la Federacion de Industria de Alimentos y Bebidas.

El sefiorASESOR DE LA FEDERACION DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB
(Lema Devesa): Ante todo, me van a permitir
exprese mi sentimiento de gratitud por la invitacion
me ha cursado esta Comision de Ciencia y Tecno
del Congreso de los Diputados para intervenir an
misma, y comienzo por manifestar este sentimient
gratitud ya que por ser el mas noble creo que me
ocupar este lugar jerarquico. En segundo lugar,

bién me van a permitir que manifieste mi satisfaccion
por la oportunidad que me han brindado de comentar
algunos aspectos del proyecto de ley de marcas, ley que
al contemplar estos signos distintivos regula uno de los
mAas importantes activos empresariales, la marca. A este
respecto, aunque a ustedes les resulte anecddtico, quiza
deban saber que la marca mas costosa del mundo,
concretamente la marca de una conocida bebida refres-
cante, supero el pasado afio 2000 la astronémica cifra
de 12 billones 600.000 millones de pesetas. Pues bien,
aungue algunos autores han sostenido que era mas
correcto reformar la vigente ley de marcas que elaborar
una nueva, creo que la necesidad de la nueva ley
encuentra justificacion en varios motivos. En primer
lugar, la conocida sentencia del Tribunal Constitucio-
Skl del 3 de junio de 1999, que resolvio el recurso de
Bilrconstitucionalidad interpuesto contra algunos pre-
L @8ptos de la vigente ley, exige la modificacién de mul-
28iglks normas de esta Ultima. En segundo lugar, y asi se
aycoge en la exposicion de motivos del proyecto de ley,
€dds8 normas comunitarias y las normas internacionales
sfibligan al Estado espariol a adaptar su legislacion a las
n@igdmas. Y por Gltimo, aunque breve, la experiencia
de la aplicacion de la Ley de Marcas en estos Ultimos
rdece afios también aconseja la promulgacion de una
nueva ley.

Expuesta esta necesidad de la hueva ley, voy a abor-
dar tan solo algunos aspectos de la misma, porque en el
tiempo asignado seria imposible realizar un estudio no

ustlo profundo, ni siquiera superficial, de este proyecto
|wie ley. En primer lugar, voy a hacer referencia al con-
)giepto de marca que recoge el articulo 4.° del proyecto,
2dafiniéndola como todo signo susceptible de represen-
' teeidn grafica que sirva para distinguir en el mercado
'dos productos o servicios de una empresa de los de
wotras. Este concepto incorpora al ordenamiento juridi-
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co espafiol la definicibn de marca de la Dire
va 89/104C. Por consiguiente, ya desaparecen las
bles diferencias que actualmente existian entre el
cepto de la vigente Ley de Marcas y la direc
comunitaria. Y a pesar de las criticas que se han ve
sobre el concepto del proyecto de ley, en el sentic
gue al exigir la representacion gréfica de la marc
reducen determinados tipos de marca, creo que
reduccién no plantea problemas porque, en defini
se van a evitar marcas problematicas que hoy en ¢
tienen mucho sentido y que constituyen, si me pe
ten el término anglosajén, un puro esnobismo. He
de una marca olfativa, de una marca gustativa o dt
marca tactil creo que no debe suscitar, como digo,
riores preocupaciones. Por lo demas, el hecho de
en esta definicion de marca no se contemple la reg
la especialidad va a permitir englobar dentro d
misma las marcas notorias y las marcas renombr
Finalmente, aunque es verdad que en el concept
acabo de exponer se sefiala que la marca distingu
ductos o servicios de una empresa de los de ¢
mientras que en el concepto de la vigente Ley de
cas se habla de que distingue productos o servici
una persona, creo que el cambio tampoco debe pr
parnos. Es verdad que el maestro Fernandez Nov
sefialado que era preferible sustituir el término emg
por persona, ya que en el contexto del actual Der
europeo es incongruente —dice— el conectar el
cepto juridico de la marca con la empresa, pero no
desconocer que los particulares no utilizamos me
cuando actuamos como tales y que las empresas
mejor decir, los empresarios, sean individuales o s
les, son los que intervienen en el mercado ofrecie
sus productos o servicios distinguidos con sus ma
Expuestas estas consideraciones sobre el con
de marca creo que es necesario aludir a las m
notorias y renombradas, ulterior cuestion a mi mod
ver significativa, porque el articulo 8 del proyecto
ley menciona las marcas notorias y las define c
aguellas que por el volumen de ventas, duracion, i
sidad o alcance geogréfico de su uso, valoracion o
tigio alcanzado en el mercado o por cualquier
causa, sean generalmente conocidas por el sector
nente del publico al que se destinan los productos ¢
vicios que distinguen dichas marcas. En el dltimo a
tado de este precepto, curiosamente, aunque |
emplea el término marca renombrada, se alude
misma, porque se habla de la marca conocida p
publico en general y se la protege més alla de la ¢
minada regla de la especialidad. Dicho con otras |
bras, aunque no se utiliexpressis verbisl término
marca renombrada se estd mencionando la misn
un precepto de la marca notoria o, por mejor decir,
cerniente a la marca notoria. Pero no hay que ol
gue marca notoria y marca renombrada son conci
distintos y que no aparecen claramente delimitadc
este articulo. A mi entender, quiza convendria espt

tiear ambos conceptos y dotarlos de un tratamiento aut6-
istamo. Tal vez seria oportuno incluir en un precepto
:omdependiente la regulacién de la marca renombrada
vpara que, de esta manera, no quede subsumida en el
taldiculo 8. Al igual que la mayoria de nuestra doctrina
) -dame refiero a los profesores Fernandez Novoa y Otero
| bastres—, entiendo que la diferencia esencial entre
esstos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de
wvdifusion. La marca notoria goza de difusion entre los
acfreulos interesados del correspondiente sector, mien-
miias que la marca renombrada goza de difusion entre el
)lpdblico en general y no sélo en un circulo determina-
wla Es mas, también se ha dicho que la reputacion, el
Ilprestigio es algo que puede afadirse a la marca notoria
gugue posee siempre la marca renombrada, pero entien-
adteque no es un rasgo conceptual que necesariamente
fermita deslindar con precision estas dos figuras. En
daema, estimo que convendria establecer en la ley los
goaceptos de ambos tipos de marcas y los criterios para
pegonocer en una marca la condicién de renombrada y
rde,notoria. De esta manera contribuiriamos a eliminar
14a-confusion sembrada por el abogado general en una
ssemtencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Oeuropeas de 14 de septiembre de 1999, donde, dicho
ashka con los maximos respetos, invertia los términos y
desague era renombrado aparecia como notorio y lo hoto-
alm como renombrado.
on-Si continuamos con otras cuestiones importantes en
:addenarco de este proyecto de ley tenemos que hacer una
aaderencia al procedimiento de registro de la marca. Al
,negular el procedimiento de registro de marcas se esta-
cldece, por un lado, un examen de fondo, articulo 18 del
1dooyecto, que sera realizado de oficio por la Oficina
caspafiola de Patentes y Marcas para comprobar si esa
esabicitud queda o no incursa en las denominadas prohi-
rbasones absolutas de registro. De manera paralela se
peeveé que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
Jeealice un examen de bldsqueda de signos anteriores
ngoie puedan impedir el registro de la marca solicitada.
dffectuado este examen, si la solicitud no incurre en
reBiguno de los reparos que establece la norma citada,
teaticulo 18 del proyecto de ley, se publica en el Boletin
y&ficial de la Propiedad Industrial y, una vez publicada,
s&¢-inicia una segunda fase. Cualquier persona que se
)yamnsidere perjudicada puede oponerse al registro de la
ons&rca invocando las prohibiciones, sobre todo relati-
avlss, porque sera generalmente titular de una marca
ragiterior 0, en su caso, haciendo observaciones sobre
:tes prohibiciones absolutas que conciernen a esa marca.
afami modo de ver, el establecimiento de estas dos fases
va a dilatar el tramite de concesion de una marca. No
anes olvidemos que en materia de propiedad industrial
dos plazos deben ser muy cortos para que el empresario
daweda lanzar al mercado sus productos identificados
ppas la marca. Por eso, tal vez seria oportuno unificar
s estas dos fases para acortar el plazo de concesion o
:ifienegaciéon. De esta manera, evitariamos mantener
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durante un periodo de tiempo muy dilatado una s
cién de incertidumbre a la empresa que ha solici
las correspondientes marcas. Es mas, creemo:
incluso se podria aceptar la supresion del exame
oficio de marcas anteriores que tendria que realiz
Oficina Espafola de Patentes y Marcas, aunque .
nas empresas consideran que podria ser una ul
garantia adicional. Sin embargo, estas empresas
bién confian en que la actuacion rigurosa de los ex
nadores para que aporten la mayor garantia posibl
largo del procedimiento, sobre todo a la hora de p
ger marcas notorias y marcas renombradas conti
profesionales de la imitacion, no exigira de mar
imprescindible esa labor de la Oficina Espafiole
Patentes y Marcas que, por lo demas, la experie
pone de relieve que es efectuada a través de las
ciones por los titulares de marcas anteriores, titul
que obviamente se encargan de defender sus signc
tintivos.

Como el tiempo nos apremia y continuando
otras cuestiones que son de gran importancia en e
yecto de ley, voy a hacer una alusiéon al agotami
del derecho de marca. Es otro de los temas de grar
rés que se contemplan en el proyecto y que reco
articulo 36. Este precepto, a mi entender con buel
terio, sefiala que el derecho conferido por el registi
la marca no permite a su titular prohibir a tercerc
uso de la misma para productos comercializados
espacio econémico europeo con dicha marca, biel
el titular o con su consentimiento. Dicho con ot
palabras, no se recoge en la ley el denominado a
miento internacional del derecho de marca que alg
autores propugnan. A mi juicio, es acertada la solu
del proyecto de ley, que viene a alinearse con las
mas sentencias del Tribunal de Justicia de las Cor
dades Europeas, las sentencias de 16 de julio de
y 1 de julio de 1999, que han consagrado el denon
do agotamiento comunitario del derecho de marca
lo demas, la nueva norma mejora el texto de la vig
ley, que s6lo contempla el agotamiento en el ambit
territorio espafiol. ¢ Por qué sostengo que es conve
te mantener el agotamiento en el espacio econdé
europeo y no el agotamiento de marca en el an
mundial? Porgue en caso contrario no van a tener
do ni los contratos de licencia exclusiva de una m
en nuestro territorio espafiol ni los contratos de di
bucién exclusiva. Si un tercero puede hacer una ¢
minada importacién paralela de ese producto de n
desde un pais sudamericano o desde un pais asia
mi, empresario, no me interesa tener la exclusiva d
producto, entre otras razones porque el import:
paralelo va a estar compitiendo deslealmente cc
licenciatario exclusivo o con el distribuidor exclusi
En efecto, el importador paralelo no realiza publici
de ese articulo de marca, publicidad que normalrr
realiza el distribuidor o licenciatario espafiol, de
manera que se esta aprovechando de las invers

updblicitarias ajenas, del esfuerzo econémico de este
10tro empresario, para vender mas barato el producto
gue ha importado de un pais ajeno al espacio econémi-
1aeeuropeo. Como SS.SS. conocen, la competencia
irtilane que basarse en las propias prestaciones, el esfuer-
Ig-del empresario y la calidad de sus productos, sin que
2gea licito para ningn empresario explotar las inversio-
-aras de un tercero en beneficio propio. En otras pa-
u@bras, y aunque el ejemplo sea muy grafico y del
silgo xix, decia un viejo industrialista aleméan, Koller,
)teace ya mas de cien afios, que en la competencia, igual
L tpe en la agricultura, cada uno tiene que trabajar con el
afauey propio, pero no se puede trabajar con el buey del
decino.
1ciedDejando a un lado el agotamiento del derecho de
posEfca, voy a decir dos palabras sobre el tema de las
rasciones por infraccion del derecho de marca y sobre
stdide voy a hablar del tema de las acciones civiles que
contempla el articulo 41 del proyecto. Este articulo pre-
osenta una novedad, y es que permite reclamar en via
povil la destrucciéon a costa del demandado de los pro-
ndactos ilicitamente identificados con la marca que
igsten en posesion del infractor. Con buen criterio, el
i@rdyecto de ley también advierte que si la naturaleza
atel producto permite la eliminacion del signo distintivo
) sli|e afectar a aquél, obviamente sélo se eliminaria del
i ptoducto ese signo distintivo y, aunque pueda parecer
ruak accién desorbitada, lo cierto es que viene a prote-
mer el derecho de propiedad que el titular ostenta sobre
ada marca. La Unica soluciéon cuando se produce esta
atdraccion de marcas es destruir la denominada mer-
neEncia pirata para evitar que se continle perpetrando la
idmfraccion de ese derecho de marca. Por otro lado, en lo
llgue se refiere a la accion de indemnizacion de dafios y
upeérjuicios, el articulo 43 del proyecto de ley prevé en
L8@&partado quinto una indemnizacién minima, indem-
imazacion que se fija en el 1 por ciento de la cifra de
Rwrgocios del infractor realizada con los productos o
'rgervicios ilicitamente marcados. Es verdad que este
gwkcepto viene a quebrar la jurisprudencia del Tribunal
i8opremo, que sefiala que aunque toda infracciéon de una
oarca presupone un perjuicio el titular tiene que probar
Jafectivamente esos dafios y perjuicios para que le sean
aptbrgados los mismos, pero no es menos cierto que una
roarma de este tipo puede ser muy disuasoria para evitar
tprecisamente las infracciones de marcas que son tan
rrigecuentes en la realidad actual.
arcdPara ir concluyendo voy a decir dos palabras sobre
ida,raulidad de marcas, que se contempla en los articu-
51 y 52 del proyecto de ley, que establecen la posi-
doitidad de que por sentencia firme se cancele una marca
1ele vulnera las prohibiciones absolutas o, en su caso,
olas prohibiciones relativas de registro. Pero me permito
dthmar la atencion de esta Comision sobre el articulo 53
kel proyecto de ley, que extiende la excepcidon de cosa
‘aglizgada. Este precepto declara que no puede deman-
adase ante la jurisdiccién civil la nulidad de una marca
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invocando la misma causa que ya hubiese sido o

de un pronunciamiento en cuanto al fondo de esa
tibn en sentencia que hubiese dictado un tribunal
tencioso-administrativo. A mi entender, esta noi
limita los derechos del justiciable. Pensemos en el
de que un empresario ha combatido en via conte
so-administrativa una marca porque consideraba
era genérica o descriptiva o que estaba constituid
una denominacion geografica y no tuvo éxito en
recurso contencioso. Concedida la marca, muy pos
mente el titular va a demandar al antiguo oponente
estara utilizando un término muy similar a esa me
Pues bien, este Ultimo se va a encontrar con gL
puede entablar una reconvencion para evitar que

pere la demanda adversa y, en definitiva, nova a >
solicitar la nulidad de esa pretendida marca gené€ i
Por lo demas, no debe pasar desapercibido que la u
prudencia del Tribunal Supremo viene mantenie

desde los afios sesenta, setenta y ochenta la te
que, a pesar de que una marca hubiese sido conc
en via contencioso-administrativa, esta circunsta
no impide instar la nulidad de esa marca en via ¢
entre otras cosas porque, como SS.SS. bien con
las sentencias de los tribunales contencioso-adn
trativos no constituyen jurisprudencia a efectos civ

Por ultimo, dos palabras sobre las marcas de g
tia; marcas de garantia cuya regulacidon nos pe
correcta, asi como el concepto de las mismas prc
nado por el proyecto de ley. Sin embargo, observc
en el proyecto de ley no se excluye la posibilidac
gue puedan registrarse como marcas de garant
denominaciones de origen que tienen un régimen
dico especifico y, a mi entender, tal vez hubiese
oportuno mantener esta prohibicién que se contier
la vigente ley de marcas, ya que —insisto— no «
gue sea muy ortodoxo optar por la protecciéon de

denominaciones de origen a través de marcas de ¢ 1

tia. No hay que olvidar la importancia que es

cobrando las marcas de garantia, y en este sentic > m

van a permitir ustedes un pequefio desahogo p¢
lugar de nacimiento. Tenemos una marca de gar

importante en el mercado espafol, incluso en el mi r

do internacionalGalicia calidade Creo que hay qu
potenciar todas estas marcas de garantia porqt

jetaComo colofén, pongo punto final a mi intervencion
uesn dos palabras sobre competencia de tribunales por
anfraccion de marcas, que aparece en el marco de las
ndisposiciones adicionales del proyecto de ley. Se va a
afodificar el articulo 125.2 de la Ley de patentes y la
Covedad del proyecto de ley radica en que en los
U8¥puestos por infraccion de patente, y por lo tanto de
PPa marca, se va a otorgar al demandante la posibili-
*8@d de elegir el juzgado competente. En primer lugar
oles dice gue tendra que acudirse al juzgado de la ciudad
%lde del tribunal superior de justicia correspondiente
f§’1'domicilio del demandado, pero se afiade que en los
* os de violacion de marcas se puede optar por el juz-
do en que se ha producido la violacion de la marca o
r el juzgado de la ciudad en la que la violacion
g’piese producido sus efectos. A mi entender, conven-
la armonizar este precepto con el articulo 63 de la
jkegiente Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero
,§ig 2000, que ha entrado en vigor este afio, como uste-
d&gs saben. ¢Por que? Porque en los casos de compe-
viencia desleal se establece una norma similar pero no
ddantica. Me explico. Se prevé que, cuando el deman-
ngkado no tenga domicilio en territorio espafiol, el
sgemandante podra efectuar esa opcioén; podra optar, a
rém-hora de interponer su demanda por competencia
‘alasleal, por el tribunal del lugar donde el acto produce
ysgs efectos o por el tribunal donde se ha realizado el
gaeto de competencia desleal. Entiendo que sélo debe-
@€a concederse tal opcion cuando el demandado no
1t@sga domicilio en Espafia. De esta manera se evitari-
%lal'n problemas y lo que se ha denominado en terminolo-
idPa anglosajonforum shopingir buscando un juzga-
*@ que pueda resultar mas oportuno por simpatia o por
®Qialquier otra causa. Creo que en materia de marcas
38 hay por qué cargar al juzgado de primera instancia
i#'"Mondofiedo, por ejemplo, porque le caiga simpati-
a la empresa demandante.
; Eoncluyo recordandoles una vez mas la importancia
IaIa marca y, por tanto, la importancia de este proyec-
g_de ley. Al principio de mi intervencion hablaba del
“valor que tiene la marca de una conocida bebida refres-
,Capte. El presidente de la multinacional que fabrica
estas bebidas refrescantes dijo hace algunos afios que si

definitiva, potenciamos a todos los empresarios as nfa

dos en cualquier comunidad auténoma. En punto &
regulacion tal vez seria oportuno eliminar el requi
del informe favorable de la Administracién sobre
reglamento de uso de las marcas de garantia. El nr
de esta afirmacion es que este informe no versa ¢
el fondo de las caracteristicas de la marca de garai
en definitiva, vuelve a dilatar la concesion de la mis
Cabe afiadir que si a través de un reglamento de L
una marca de garantia se limita la competencia, o
mente, actuara el Tribunal de Defensa de la Comp
cia, o si se esta infringiendo alguna norma actuara
tribunales de justicia.

cpbiese un terremoto en los Estados Unidos y desapa-
if¢ciese la fabrica de Atlanta, o de cualquier otro Estado
dlorteamericano, no habria problemas porque surtirian
ydvipdos los Estados Unidos de esa bebida refrescante
yBFe24 horas, pero si su marca fuese anulada por un tri-
;ib_Lyjal de justicia, muy posiblemente, en 24 horas ten-
ndrian que presentar la quiebra de la empresa.

;0 dgluchas gracias por su atencion.

via-

tenLa sefiord/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par-
lammentario de Convergencia i Unié tiene la palabra el
sefior Silva Sanchez.
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El sefiorSILVA SANCHEZ: Muchas gracias ¢

compareciente por su informacion, por sus sugere!
y por sus reflexiones. En el escaso tiempo que tene
queria formularle alguna pregunta y hacer alguni
flexion para ver qué impresion le merece.

En la dltima parte de su intervencion ha hecho r
rencia a aspectos de procedimiento, de compett
judicial. Yo le querria preguntar si tal y como e
estructurada en estos momentos la competencia
jurisdiccién contencioso-administrativa le parece si
factorio, desde el punto de vista obviamente de lo
estamos hablando y del derecho de marca, o acol
ria una reforma de esa competencia; esto es, si el
teamiento tribunal superior de justicia y poste
recurso de casacion es algo valido, ya que en alc
casos se nos ha sugerido hacer otro planteamier
juzgado de lo contencioso-administrativo, con la i
de garantizar siempre la apelacién ante los tribur
superiores de justicia.

En segundo lugar, ha hecho referencia al articul
hablando de la extensidn de la excepcidn de cos:
gada. Ciertamente, los que fuimos ponentes en e
de Enjuiciamiento Civil, varios de los que estar
agui, intentamos evitar, por aquello de reducir los
tes judiciales, los pronunciamientos reiterados sobi
mismo problema de fondo. Lo que queria preguni
respecto del articulo 53 es si el hecho de que hage
rencia a que no se podra demandar ante la jurisdir
civil la nulidad de una marca invocando la misma c:
de nulidad permite, de alguna manera, evitar el prc
ma a que anteriormente hacia referencia de cari
reconvencion o no, o si por el contrario mantien:
planteamiento. ¢ Hay alguna manera de evitar que
un doble pronunciamiento judicial civil y contencio:
administrativo y al mismo tiempo salvaguardar los i
reses de la parte y obtener un pronunciamiento ¢
uno de sus aspectos o el articulo 53 no lo pern
Desde el punto de vista de procedimiento recont
que para un politico es atractivo el planteamie
del proyecto en el sentido que le sefialo. El hech
reforzar el control de oficio —al menos desde la p
pectiva politica— nos ofrece, aparentemente, la ve
de ahorrar a las pequefas y medianas empresas
res de marcas el coste de una defensa de la mar
un momento en el que todavia podria no ser nece
porgue ya la Oficina Espafiola de Patentes y Mal
actuando de oficio, podria proceder a no registral
nueva marca. Por tanto, al menos alguno de nos
—no se lo niego— vemos este planteamiento con
patia. ¢Son tantos los inconvenientes de este p
dimiento que puedan permitir superar ese plantear
to de que una persona que ha obtenido el registro
marca se vea inicialmente protegido de oficio y Un
mente en el caso de que esa proteccion de oficio fi
sea insuficiente o tal y como esta limitada por la le
sea suficiente se vea llamado a practicar una opos
obviamente con los gastos que eso supone?

Una ultima cuestion respecto de las marcas notorias
ciamarcas renombradas. Ciertamente, a través de con-
negtos que hemos tenido con sectores interesados, nos
rean llegado criticas respecto del planteamiento que se
efectla en el proyecto. Lo que si quiero decirle, por si
fpuede concretar su opinion, es que respecto de las pro-
pigestas de solucion de esa posible confusion entre
ténarca notoria y marca renombrada hemos tenido plan-
leclamientos diferentes, en algunos casos contradicto-
tisos. Hay quien lo que propugna, pura y simplemente,
Jee la supresion del articulo 8.2, entendiendo que ya con
sigareferencia que se efectda a marca notoria en el
dlarticulo 8.1 es mas que suficiente, también con un plan-
aleamiento a veces reiterado de que el legislador no debe
Imedinir sino que es algo que incumbe a la jurispruden-
ocial y por otro lado nos hemos encontrado con otro
galanteamiento mas conforme con la manifestacion que
ile= hecho el compareciente de, incluso en textos separa-
dos, proceder primero a citar las dos expresiones y dis-
~BBguir la marca notoria y la marca renombrada y des-
jpeés la definicion. En este tema concreto de las marcas
Leytorias y renombradas quisiera, en el escaso tiempo
ogue tenemos, que profundizara un poco mas.
0s-

» urLa sefiora/ICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el
udefior Lema.

refe-

Si6rEl sefiorASESOR DE LA FEDERACION DE
JH4DUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB
Jlig-ema Devesa): En relacién con la primera de las pre-
@lentas sobre la competencia judicial, concretamente en
soateria contencioso-administrativa, suscribo este
\@yanto de vista que usted sefiala. Quizé seria mas opor-
>tuno que pudiese conocer de la resolucién de la Oficina
td&=spafola de Patentes y Marcas un juzgado de lo con-
ybeacioso-administrativo, con un recurso de apelacion
‘tate el Tribunal Superior de Justicia y en su caso de
zcasacion, obviamente; seria recuperar una instancia
1toés y daria mas garantias; luego enlazaré esto con el
) deticulo 53. Siempre y cuando tengamos unas buenas
rgarantias de que en la via contencioso-administrativa
taja ha examinado el fondo del problema debatido, creo
tglae la solucion que usted propone es satisfactoria.
aQuaiza estamos habituados, desde hace muchos afios, a
alds, dos unicas vias de que la resolucion de la oficina se
;ascurra ante el Tribunal Superior de Justicia y luego un
eegurso de casacion —también hay que decirlo— muy
thositado, porque con el actual sistema judicial cuando
iya hay otras sentencias que hayan resuelto casos simi-
oleges el Tribunal Supremo suele inadmitir esos recursos
iele casacion con relativa frecuencia. En resumen, com-
Ipdato su punto de vista y me parece que si se incluye en
>ta ley esta posibilidad de que se recurran ante los juz-
lgados de lo contencioso-administrativo las resolucio-
mes de la oficina con recurso de apelacién y ulterior
[ibegurso de casacion habra mas garantias para los solici-
tantes de la correspondiente marca. También hay que
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ver el reverso, se puede decir que se tardard mas
en obtener una marca, pero el que algo quiere al
cuesta, como dice un viejo aforismo.

En relacion con el articulo 53, he planteado un t
pensando mas que nada en causas de nulidad abs
no relativas, como es la denominacién geogréfica,
denominacion genérica. ¢Por qué? Da la impre
—repito, da la impresion, no es que la realidad
asi— de que la Sala Primera del Tribunal Supremo
liza los conflictos de marcas desde otra perspecti
por tanto quiza con otros criterios, que una sala (
contencioso-administrativo en la que en definitive
esta discutiendo de si una resolucion de la Admini:
cion es o0 no ajustada a derecho. Por eso, tal y com
redactado se evita el problema y se evita una duj
dad si se ha invocado la misma causa. Lo que suce
gue —también hay que decir que estan cambiand
tribunales superiores de justicia en materia conter
so-administrativa— tendran que admitir pruebas,
gue hasta hace muy pocos afios no se admitia [z
minima prueba en materia contencioso-administre
porgue ya existia el expediente y sobre su base se
ba. Si los tribunales superiores de justicia adm
pruebas y no s6lo documentales, pruebas testifice
encuestas de opinién donde se pueda demostrar :
marca en efecto es genérica o es descriptiva, 0 qu
siendo inicialmente descriptiva ha adquirido una dis
cion sobrevenida, que es lo que en terminologia ai
sajosa se denomirsgconder meaningampoco harie
ninguna cuestion de esta extension. Simplement
he limitado a citar el problema porque me par
importante y porque —insisto aun a riesgo de ser r
rativo— hasta ahora la jurisprudencia del Tribu
Supremo venia sefialando que hay una resolucion
tencioso-administrativa, es verdad, pero hoy se
combatiendo tan soélo el acto de la administracion
entro a conocer del fondo para ver si desde el pun
vista del titular de la marca y del eventual infrac
existe 0 no esa infraccion o si esa marca se ha cor
do vulnerando alguna de las normas de la vigente
de marcas.

En cuanto al procedimiento, usted habla de qt
control de oficio por parte de la oficina puede ser i
resante para pequefas y medianas empresas por
evitan gastos. Es una observacion que hay que ac
pero me gustaria reiterar lo que he dicho desde el |
de vista del mundo empresarial. Es decir, ¢ cabria i
tar esta supresion de examen de oficio que va a r¢
dar en beneficio de todos los solicitantes de ma
porgue la concesion sera mas rapida? Esto tan
habria que valorarlo aunque, insisto, en el sen
muchas organizaciones empresariales hay emp
gue consideran ese examen de oficio una garantii
cional. Ahora, vamos a ser sinceros, segun nut
experiencia profesional, es muy raro que se solicite
marca idéntica o muy similar, ya no digo una me
notoriamente conocida en ese circulo de sectores

aesados en el territorio espafiol, sino con una notorie-
adkd de alcance local, porque el titular se opone siem-
pre, ya que le interesa que no exista nadie con otro
nsggno distintivo semejante.
>lutBer dltimo, en cuanto a las marcas notorias y renom-
Jbeadas, mas que la supresién del articulo 8.2 creo que
ibabria que ir a textos separados. Coincido con usted en
sgae una ley no debe contener definiciones. El viejo afo-
unesmo juridico de que toda definicién es peligrosa por
anyturaleza es verdad y que dejemos a la doctrina que
2defina, pero tampoco es malo que figure una definicion
S un texto legal porque va a orientar la doctrina 'y a los
tribunales. Insisto, y permitanme esta deformacion uni-
@sidsitaria de repetir las cosas varias veces, es muy
ioportuno porque es uno de los grandes activos empre-
leatales el diferenciar marca notoria y marca renombra-
' i No deben olvidar que en Espafia, al igual que se
>itace en Estados Unidos, hay muchas empresas que
agicuden a un banco a pedir un crédito no con una hipo-
nmexa de sus locales, sino con una hipoteca mobiliaria de
&0 marca. A titulo anecdético les puedo decir que hace
affes de 15 afios una empresa obtuvo un crédito de 400
anillones de pesetas en Espafia dando como garantia la
amarca que tenia.
I una
-alba sefiorad/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par-
ilementario Socialista, tiene la palabra el sefior Navarre-
Jte-Merino.

meel seioMNAVARRETE MERINO: Sefior compare-
g@ente, muchas gracias por su presencia en esta sesion;
ifgresencia que ha desbordado nuestras expectativas. Ha
iakalizado una brillante disertacion juridica cuando la
cwerdad es que pensabamos que no iba a plantear la pro-
wpig@matica de que la Federacion de Industria de Alimen-
yos y Bebidas encuentre o no satisfaccion, y observa
bldgunas con relacion a este ramo de nuestra actividad
cgconodmica en ese importante proyecto de ley de mar-
>edis. Mas alla de esto, ha hecho arégesis juridica
Leye le ha llevado a manifestar, por ejemplo, que uno de
los motivos de nuestra enmienda a la totalidad carecia
2d@ base y fundamento. Eso es un juicio de valor y, en
tenateria de juicios de valor, después de haberlo pensado
uaaditadamente, estamos mucho mas a favor del nues-
nitio, que a favor de la tesis del sefior compareciente.
Jntén primer lugar, queria hacerle algunas preguntas
cepn relacion a las pymes, que son el elemento mayori-
jtario que se integra dentro de la Federacion de Indus-
caim de Alimentos y Bebidas. Con relacion a ellas, que-
Jigmpreguntarle si el proyecto, en su opinion, incluye los
oheereses de las pymes en esta materia, si se prevé en el
apesyecto procedimientos jurisdiccionales de defensa de
dalimarca o de los nombres comerciales que hagan que
skaa pymes puedan confiar en ellos y qué introduciria en
ulaaley para que se utilizaran mas las marcas y los nom-
‘dares comerciales como instrumentos de innovacion y
rmtempetitividad y como elementos de la cultura empre-
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sarial, que parece que en este punto es deficitar
este pais.

Ademas de estas preguntas, puesto que en el
del proyecto se hace referencia en algunas ocasic
los establecimientos, en su opinion, ¢cual es la cal
ristica diferenciadora de un establecimiento resp
de cualquier otro centro de actividad econémica qu
tiene la caracteristica de establecimiento?

Sobre lo que se ha manifestado en materia de m
notorias o renombradas, que no agota la materic
hay sobre este asunto en la ley que simplificadan
se llama de marcas, porque también se podria llam
marcas y algunas otras cosas, ¢ qué hay de carac
co en las marcas y en los nombres comerciales qt
constituyen como notorias o renombradas? Me ha |
cido entender de sus palabras que hay una aspira
constituir una doctrina general en algun parraf
articulo introductorio de le ley donde se establec

esa posible doctrina general. Yo le anticipo cual es »

nioén del Grupo Socialista. Las marcas notorias )

marcas renombradas, salvando las diferencias que 2
ten entre las mismas, tienen de caracteristica co 1UN

igual que los nombres notorios o renombrados,

ponen en crisis el principio de preferencia que h v,

favor de la prioridad. Y segundo, ponen en crisi
principio de vinculacion con el Registro de la Proy
dad Industrial o con las inscripciones de propie

industrial a favor de otras formas de publicidad n
registral. Si esto es asi, ¢no quedaria definitivan :

aclarado el asunto si se estableciera en los prin

articulos de la ley, como parte de comun aplicaci¢ 1

tema de las marcas y nombres comerciales, etce
esta doctrina de caracter general?
En su intervencién no ha hecho ninguna refere

al nombre comercial y me gustaria conocer su opi i
Si es que existen— entre m r

sobre las distancias
nombre comercial y rétulo de establecimiento.

Ha hecho referencia al tema de las marcas de ¢ rS
tia, ha dado su opinidon sobre el asunto de la proce 1 A

cia geografica, pero no ha hablado de algo que yo
que nos debe preocupar a todos, que son los der
de los ciudadanos, que a veces se ven defraudad
confiar excesivamente en una marca de garanti
parece que esta avalando el cumplimiento en los
ductos, en los servicios, de una serie de cualid
positivas. ¢ Qué pueden hacer los ciudadanos —q
esta contemplado en la ley— cuando, en esta conf
gue les da la marca de garantia —confianza que ¢
un plus a la confianza que inspira de por si una mar
observan en la practica que esa marca de garanti
avalando un producto o servicio defectuoso, in
viciado o cualquiera otra caracteristica negativa?
Ha hablado del tema jurisdiccional. En materic
patentes y de marcas, probablemente también
tema societario y quiza también en algunos otros tt
de naturaleza mercantil, ¢no seria conveniente
existieran en nuestro pais unos tribunales, por ejer

ae@mel ambito de las comunidades autonomas, que estu-

vieran especializados en esas competencias mercanti-
ey que por via de apelacién ante la Audiencia Nacio-
1embpudiera lograrse la existencia de una jurisprudencia
weirificada?

'CtoTeniendo en cuenta las tarifas que hay en este pro-
' f)@cto de ley para la obtencién de una marca o nombre
comercial, siguiendo las diferentes incidencias que

rg@®8dan ocurrir en su tramitacion administrativa, cudl
(te usted que podria ser el costo para un comerciante,
*&ra una empresa, de seguir el procedimiento en todas
lfs@% incidencias, sumando las diferentes tasas que dicho
*W¥Ycedimiento vaya devengando.
2 laor gitimo, queria preguntarle por algo muy especi-
%i€o relativo a su federacion, que supongo que engloba
'Yreh cantidad de establecimientos alimenticios (bares,
' &feterias, restaurantes, etcétera). ¢ Es muy frecuente el
*[Ro del rétulo en este tipo de establecimientos? ¢En qué
breentaje evaluaria las marcas que se suelen utilizar y
€ no constan inscritas, y en qué porcentaje evaluaria
S r6tulos comerciales gue no estan inscritos?

>

1U€| 5 sefiora/ICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el
g?ﬁor Lema.

€- El seflorASESOR DE LA FEDERACION DE
3DUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB
ema Devesa): Voy a tratar de ir contestando a sus pre-
-dguntas, que resultan de gran interés. Obviamente, en
“nMyis primeras palabras, cuando hablé de la necesidad de
_ld_ley, yo creo que traté de exponer desde un punto de
Kligta objetivo, lo digo sinceramente, que quiza es mejor
I%promulgaci()n de una nueva ley que no la reforma de
antigua, ya que si vamos a tener que reformar multi-
de preceptos y nos vamos a ir a un texto refundido,
€’poco nos va a valer. Nos podria quedar una reforma
Mo a veces sucede en una casa que, al final, aunque
arentemente con la pintura todo ha quedado muy
.pien, pueden chirriar algunas divisiones o puede chi-
‘crt'i@é alguna de las columnas que no queda bien ajusta-
sdspcon lo cual, de meternos en obras, hagamos la casa
nuevo, que siempre, estética y arquitectonicamente,
yRylede quedar mejor que reformar la casa vieja.
dedJsted me pregunta si el proyecto de ley realmente
eliguye los intereses de las pymes. Yo creo que incluye
ueg intereses de todas las empresas, no solamente de las
jggapresas multinacionales, sino de cualquier empresa,
stanto pequefia como mediana. Por eso, teniendo en
_eygenta el sistema de acciones que se establece en el
tiproyecto de ley, junto con las medidas cautelares que
se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pienso
daue la pequefia y mediana empresa puede confiar en las
nmmercas, en los nombres comerciales y en el futuro sis-
riama de proteccion. Insisto, de alguna manera se ha
guejorado en relacion con lo establecido en la actuali-
pdad lo que es la defensa de la marca registral. Cuando
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hablamos de marca habria que hablar también del
bre comercial.

Me pregunta también cual seria el procedimie
para utilizar mas la marca y el nombre comercial €
mercado por parte de estas pequefias y med
empresas. Aunque es uno de los argumentos tangt
les, hay que decir que enlazaria un poco con otra
gunta que me formula usted sobre las tasas. Pod
decir que bajen un poco mas las tasas, tal y como
ra en el proyecto de ley, y no pasaria nada. Yo cre«
la Oficina Espafola de Patentes no es un orgar
recaudacion. No son tasas elevadas comparada
otros paises de nuestro entorno, de la Unién Eurc
pero eso seria una circunstancia tangencial. Para |
mas importante es justamente concienciar a la pec
y mediana empresa de que hoy ya no se vende a ¢
Cuando nosotros éramos nifios, yo lo vivi en Galic
usted lo habré vivido también, se llenaban los sact
azucar, de arroz, se vendia el aceite en bidones y
nel; no existian marcas. Y hoy estamos viendo ¢
sectores que —Yya no digo en los afios cincuenta, s
ta o setenta, sino en los afio ochenta— no pensak
marcas, utilizan marcas. Yo veo en mi tierra gall
cdmo las patatas se venden con marca. Eso era ir
sable en el afio ochenta. Los grelos se vender
marca. Es decir, agricultores que nunca pensaror
productos agroalimentarios tuviesen marca son los
interesados en tener una marca. Por eso esta c
quiza habra que fomentarla a través de organis
como camaras de comercio o Ministerio de Industi
poner de relieve que la marca es un activo empre:
y que debe figurar en el balance. Hasta ahora, nin
empresa incluia una marca en un balance y ahora
incluyen en el mismo como un importante activo.

Ulteriormente me preguntaba usted si los estab
mientos tienen alguna caracteristica diferenciado
mas en los establecimientos empresariales, respe
otras instituciones que no sean un establecimie
Normalmente el establecimiento suele tener el réi
de ahi viene la palabra, pero también hay que deci
el rétulo es una figura que hoy ha perdido importar
El rétulo para identificar la sede fisica ha perd
importancia, aunque hay algunas ciudades (y aqui
mos a un ilustre diputado gallego), como es mi cit
de nacimiento —y me van a permitir esta pequ
digresibn—, que se caracteriza por los rétulos. C
guier abogado, cualquier médico, cualquier emp
tiene su rotulo, y hoy usted no va a Santiago de
postela, si tiene que buscar un abogado o un mé
por el rétulo. Ird porque alguien le ha dicho que alli
un buen médico, un buen abogado o un buen arqt
to. Lo mismo sucede en Madrid. Incluso les pu
decir, a titulo anecddtico, que aqui en Madrid la mi
ria de los letrados no tenemos rétulo en el porte
nuestro estudio. La gente, si viene, es porque nos
ce por el boca a boca, por otras circunstancias, po
publicacion, pero no por insertar el rotulo. De tal me

aangue es muy raro que hoy el rotulo tenga la importan-
cia que tuvo en otras épocas porque no hay que olvidar
1ue es una figura que procede, nada mas y nada menos,
1¢lie del derecho romano.
1nakn cuanto a las caracteristicas de las marcas notorias
ngieenombradas, creo que las he puesto de manifiesto;
psen en funcion del circulo de personas que conocen la
m@sca. Por ejemplo, es una marca notoria aquella que
igwnoce el circulo de personas interesadas. Una publica-
auién de derecho es conocida por todos los abogados,
)t todos los magistrados y por los juristas espafoles,
. oda marca que identifica una publicacion juridica. Sin
Jembargo, un ama de casa, si le citamos esa marca, dira
liglee no sabe en qué consiste, y €s una marca notoria en
IeRa sector. La renombrada, como he dicho, es la que es
ao@hocida por la generalidad, consuma o no consuma
ags0s productos o sea fabricante o distribuidor de esos
speductos. Por eso pienso que esa diferenciacion es
gneeresante. Creo que estas marcas notorias y renom-
nboadas tampoco quiebran ningln otro principio; quie-
'dman el principio juridico de la especialidad, porque la
umemca tan solo distingue productos o servicios simila-
gas o afines; es decir, si yo solicito una marca de relo-
[@es; en principio, el derecho que tengo es a impedir que
alguien utilice esa marca idéntica o semejante para
getjes, pero no para cualquier otro producto. Con la
maarca renombrada, conocida por todo el mundo, obvia-
Itmente esa regla tiene que quebrar, porque si no se pro-
ndsciria una explotacion de ese renombre que tiene la
amparca y del esfuerzo que ha hecho el empresario eco-
ari@mico y de toda indole para potenciarla y para que
|[ungiese no soélo esos niveles de calidad, sino de conoci-
rargento. Pero, insisto, creo que aqui, con esa proteccion
y con esa diferenciacion, no hay ningun problema para
2 prioridad de las marcas, que fue lo que me parecié
ageptenderle a usted, ni a favor de otros principios de
>fwublicidad, salvo (y eso también seria una medida que
18® podria votar en el futuro, lo han hecho otros paises,
llopncretamente paises hispanoamericanos, y no porque
cgean hispanoamericanos son menos inteligentes que los
siauropeos) establecer cuéles son las marcas notorias,
Isolicitar a la Oficina espafiola que admita una marca
apemo notoria, con lo cual habria un plus méas a la hora
ja& protegerlo, porque hay un organismo publico que
‘@i lo pone de manifiesto, aunque no hay que olvidar
lajue también existen organismos privados. Tenemos en
2Espafia la Asociacion Nacional para la Defensa de la
)Marca que, sobre la base de los datos que se le facili-
litam, pone de relieve en algunos casos cdmo una marca
186 notoria en un sector del mercado.
tecMe decia usted que no he hecho alusién al nombre
dmmercial. No le oculto que yo tenia unas notas sobre
yeHo, pero, al final, voy a ser sincero con ustedes, no me
tie permitido manifestarlas porque me planteaba las
ddoeas de si era necesario mantener o no esta figura. He
wmado, como buen gallego, por ser prudente. ¢, Se pue-
1den diferenciar las tres figuras? Evidentemente, al
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menos tedricamente la marca diferencia un produs
un servicio, el nombre comercial diferencia la act
dad empresarial y el rotulo diferencia la sede fisice
establecimiento. Ahora, dira usted, en la practica, .
diferencia hay entre una marca de servicios y un r
bre comercial? Pues se diluye, con lo cual hay p:
europeos, también hay que decirlo, que ya no ma
nen el nombre comercial, y yo creo que Espafia
Gnico pais en estos momentos de la Union Europe
mantiene esta figura. No sobra la figura. Hay un v
aforismo de nuestro Tribunal Supremo que dice qt
gue abunda no perjudica. Tenemos una tradicion
que centenaria en el nombre comercial, y si quere
mantenerlo, no hay ningln inconveniente en mante
lo; seria cuestion de politica legislativa la even
supresion. Yo creo que se optd, con buen criterio, ¢
eliminacion del rétulo y ahi queda a criterios mas «
lificados que el mio o no el mantenimiento del norr
comercial. Es verdad, y también soy sincero, qu
nombre comercial plantea conflictos con las denorr
ciones sociales y el mantenimiento si que va a exic
alguna manera armonizacion entre el Registro Met
til Central y la Oficina de Patentes y Marcas. Per
registrador mercantil central que, seguin tengo entt
do, comparecera aqui, hablara con mas autoridas
yo de este tema.

Con relacion a las marcas de garantia, soy un d
sor de las marcas de garantia porque en Espafie
memoaria no me falla, nos estamos aproximando ¢
los tres millones de solicitudes de marcas individu
y hay muy pocas marcas de garantia, y la marc
garantia ya es un plus mas, y estoy pensando sobr
en la exportacion. ElI consumidor espafiol y el consi
dor europeo ya es un consumidor refinado. Hoy g
MOS MAas o tanto en ocio como en alimentacion. Y
estamos en los afios cincuenta, cuando la partide
importante de cualquier familia era la alimentacion
tal manera que el consumidor requiere no un proc
barato sino un producto de calidad, y la marce
garantia en definitiva lo que certifica es la calidac
ese producto.

¢, Qué pueden hacer los ciudadanos si en ¢
momento se viesen defraudados por la marca de ¢
tia? Obviamente, pueden pedir la caducidad. Yo €
convencido que a ningun titular de una marca de gi
tia le interesa que alguien inste ante los tribunale
justicia la caducidad de la marca porque justamen
esta garantizando la calidad de los correspondie
productos o servicios, pero —insisto— creo que es
figura que incluso puede defender mejor o mas ra
los intereses espafioles. Me explico con un ejemplc
ustedes conocen. Hace afios, recordaran, aunc
finallos tribunales hicieron justicia, las empresas
fabricantes de turrén de Jijona tuvieron un proble
porque se considerd Jijona como una denomina
descriptiva por parte de algun tribunal francés, y p«
tanto permitian a empresarios franceses asentado:

‘@ona suroeste la fabricacion de turrén de Jijona. Si
/hubiese una marca de garantia turrén de Jijona, nunca
debdrian decir que estdbamos ante un término genérico,
caméte un término descriptivo, porque precisamente el
ybérmino genérico es la antitesis de la marca. De ahi,
isasisto, que pueda ser un instrumento muy Util para
itioteger nuestras marcas en el exterior y, en segundo
dwgar, para fomentar la exportacion.
qué&n el tema jurisdiccional —ya voy terminando—,
2j comparto su punto de vista de que serian oportunos
>llws tribunales especializados en materia de patentes.
Vg factica, se esta logrando en algunas comunidades
rstonomas, hay que sefalar que en Cataluiia han una
18eccidn de la Audiencia Provincial que esta llevando
1addos los temas y que esta logrando unas buenas sen-
imémcias. ¢ Que se especialicen tribunales en el &mbito de
Jaada comunidad autbnoma? Ese resquicio esta previsto
yen el proyecto de ley, porque se permite que el Consejo
' @kneral del Poder Judicial designe un juzgado en la
naiudad sede de la capital de esa comunidad autonoma 'y
rpder esa via se irian especializando. Sin duda alguna, se
dogrard, como usted dice, una jurisprudencia unificada
- glse lograra una mayor seguridad. Lo que sucede es que
adé mas que en la Audiencia, que quiza no tiene tanta
@x@eriencia, prefiero el sistema actual, es decir, que se
especialice un juzgado en esa ciudad sede de Primera
fémstancia, que quepa un recurso a la Audiencia Provin-
giiddh y, cuando concurran las causas correspondientes,
Sasacion ante el Tribunal Supremo, para que sea el Tri-
lésinal Supremo, como creador de jurisprudencia, el que
lteve a cabo esa unificacion.
toden cuanto a los costes, ya antes he dicho algo sobre
nh&s tasas. Yo creo que hoy en dia la obtencién de una
staarca o de un nombre comercial no es caro. Si se hace
_nmAs barato, mas empresarios lo solicitaran. También
rhag que decirlo; siempre lo que es barato y es bueno se
deuede vender mejor. En este sentido, yo no creo que la
IcBdicina Espafiola de Patentes y Marcas tenga un animo
decaudatorio. Si comparamos nuestras tasas con las de
da OAMI, la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior, somos baratos, me atreveria a decir que muy
gidaratos.
rarkEn cuanto a la Ultima pregunta, soy sincero, no me
statrevo a contestar porque no tengo datos. Usted pre-
r@unta si es frecuente el uso del rétulo. Se mantienen los
s .ifjulos, por tanto todavia hay rétulos de establecimien-
1100 pero en pequefias y medianas empresas, repito, no
1Esstampoco determinante. Hoy cualquier pequefia o
umeediana empresa utiliza un nombre comercial o su
iidenominacion social o incluso su marca. No hay que
cpigidar como las grandes empresas tienden a sustituir
ielalombre comercial por la marca, lo estamos viendo
dmn los bancos y con otro tipo de empresas, todos sabe-
maos cOmo grandes empresas espafiolas han dejado su
:idanominacion social a un lado y han adoptado la marca
“tmmo denominacién social porque en definitiva es lo
enda conocido.
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La verdad es que no existe una estadistica sobre
cas no inscritas y rétulos no inscritos. Suelen ser p
y hoy, insisto, a riesgo de ser reiterativo una vez |
pequefios empresarios —Yy hablo por la experienc
mi tierra gallega— de pequefios comercios de San
estan pidiendo una marca para sus productos o un
distintivo, un nombre comercial, para esa peqt
empresa, y en definitiva se esta fomentando o re
de interés esa cultura de la que usted hablaba, y y¢
gue es digno de elogio que se fomente en la pequ
en la mediana empresa que valoren la propiedad it
trial, que aunque son bienes inmateriales y no son
hensibles por los sentidos, salvo cuando se plasi
marca en el producto, tienen tanta o mayor importe
gue los bienes materiales, que ese solar, esa maqt
0 esa have de la empresa en cuestion.

Muchas gracias por sus preguntas.

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par
lamentario Popular, tiene la palabra el sefior Ferna
de Troconiz.

El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
COS: Muchas gracias, sefior Lema Devesa, por h
comparecido ante esta Comision.

Antes de nada, quiero hacer una serie de conste
en relacién con las comparecencias acerca de est
yecto de ley. Creo que es Util y provechoso y da €
mes frutos posteriores que se realicen comparece
explicativas acerca de la posicion de los diferentes
tores econdmicos y doctrinales en relacion a un
yecto de ley como este, que tiene una enorme tra
dencia econOmica, pues no en balde es la ley
protege la identificacion de productos, servicio
empresas. En este sentido, también quiero decir
sin perjuicio de que, precisamente por requerimit
de tiempo, las comparecencias que hoy se van a
brar se han limitado a un nimero de ocho, es al m
nuestra intencion que en la ponencia que posterior
te estudiara este proyecto de ley puedan celebrarse
bién ulteriores comparecencias, en la medida er
los diferentes sefiores ponentes del proyecto de |
estimen oportuno, porque légicamente se van abri
nuevos cauces de luz y de vision al respecto. Estoy
sando precisamente ahora en la competencia juri
cional, la especializacién jurisdiccional necesaria |
conocer todos los asuntos relativos a la propie
industrial, de lo que somos participes y que nos ps
algo enormemente importante dada la especial
material de la que nos estamos ocupando.

Voy a formularle una serie de preguntas muy bre
al sefior Lema Devesa, porque tampoco aqui se tre
hacer una recopilacién general de todo lo que pe
mos, de las posibles dudas que puedan surgir, ¢
posibles modificaciones que se puedan introducir
mejorar este proyecto de ley a todos y cada uno ¢
comparecientes. Es mas, en este tipo de compar

@&s —en esto quiero también ilustrar a los sefiores
aEmparecientes y para que quede constancia en el
1adiario de Sesiones»— no se trata de que por muchas
Laginiones coincidentes en las comparecencias se vaya
agdener mas o menos razoén, y desde luego en esta serie
igeacomparecencias tampoco se va a fijar doctrinalmen-
:sfimninguin criterio para los ponentes de esta ley.
ultaDicho esto, sefior Lema Devesa, me gustaria pregun-
daate, en relacion a las pymes, a las pequefas y media-
flzag empresas, en cuanto a las marcas y nombres comer-
Jamles, cual es el periodo de tiempo actual en que se
preenen otorgando estos signos distintivos a las empre-
i@ 0 titulares solicitantes.
iciaPor otra parte, también querria preguntarle el punto
ndeiaista de la Federacion Espafiola de Industria de Ali-
mentos y Bebidas en relacion con el coste actual en
pesetas de la obtencién de la marca no ya en lo que se
refiere al coste publico, es decir, a las tasas que se
devengan como consecuencia de ello, sino al coste pri-
idezlo que les viene representando a ustedes. Ahora ten-
dremos ocasion de oir a la otra parte que interviene en
este mercado, que son los profesionales o agentes de la
propiedad industrial, que intervienen en el mercado de
bsistencion de marcas; de marcas y otros signos distinti-
VOS, por supuesto. ¢, Cual es el coste que viene represen-
1¢i@sdo la obtenciéon de la marca? Y cuando hablo de
pfiarca, para fijarnos concretamente y no ser excesiva-
1@eiente diversos, es en relacién a una marca y una clase.
IcYaso solamente el coste de obtencién, sino qué puede
seepresentar el coste de mantenimiento de la marca, de
rraeuerdo también con el procedimiento, en la medida en
cgoe el nuevo proyecto de ley prevé el sefialamiento de
gofécio previamente a la posible oposicion publica de
ytros titulares de la marca, y basicamente en lo que se
Jtefiere a la busqueda de antecedentes y similitudes con
nteras marcas o nombres comerciales ya registrados;
:gleanto supone actualmente el coste de mantenimiento
'fesla marca y cuanto puede suponer en el supuesto de
1ge no exista el sefialamiento de oficio de las prohibi-
tgiones relativas o busqueda de antecedentes.
queEn relacion con el agotamiento del derecho de marca
yolwiero suscitar un problema nuevo, que sé que afecta
ndi® forma importante a la Federacién que usted repre-
Jeanta, y es en cuanto a lo que podriamos denominar
dicarcas restringidas. Me explico; la terminologia de
amaarcas restringidas no es que sea de nuevo cufio, sino
lgde acabo de improvisar el posible concepto, y me
‘axxtoy refiriendo como marcas restringidas a las tam-
1bi#n conocidas como marcas de establecimiento, mar-
cas blancas, es decir, aquellas marcas que sirven para
vegentificar el producto, no como tal producto, sino el
gdeducto que es objeto de comercializacion solo y
1&xclusivamente en determinados establecimientos
:damerciales.
arakn este sentido, y al socaire de la proteccién genéri-
» t@sdel derecho de marca, podriamos entrar en protec-
cgipnes contractuales de la utilizacion del derecho de
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marca. Y en relacion a la explicitacion de qué se pi
entender por motivos legitimos que justifiquen al t
lar del derecho de marca a que se oponga a la c«
cializacion de otros productos en relacién con ma
restringidas, me gustaria que nos dijese la opinié
su Federacion en relacion a la posible prohibicion «
comercializacion de productos identificados a travé
una marca restringida; si esta existencia de marc:
tringida podria servir como motivo legitimo de opc
cion a la comercializacion de los productos.

La sefior&/ICEPRESIDENTA: Sefor Lema Deve
sa, tiene usted la palabra.

El sefiorASESOR DE LA FEDERACION DE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FIAB
(Lema Devesa): En cuanto a la primera pregunta,
he comprendido bien, el periodo actual de otorgan
to de concesion de una marca, yo entiendo que es
tado porque supera mas del afio, casi dos afios. Y
que hay que darle una mayor seguridad al empre
en el sentido de que si esta pensando en lanzar u
ducto al mercado y registrarlo con esa marca, no ¢
ria esperar ni siquiera un afio, a ser posible men

un afo, por la celeridad del trafico mercantil y em) r

sarial. Es mas, no hay que olvidar que incluso hay

ductos que tienen una vida corta —y aqui ya entr. ria
mos, Yy no quiero tampoco extenderme, en o r

problemas— y que para que el empresario salge
una seguridad al mercado requiere de la concesit
la correspondiente marca en un periodo de tiempo

breve. Creo que con la nueva ley, o por lo menos e d

la finalidad del nuevo proyecto, se podrian y se de!
an acortar los plazos de concesion de la marca. ¢
pre, obviamente (pero eso sucede en cualquier s
de la vida), hay un riesgo de que si esa marca est
ra incursa —pero no lo considera asi la Oficina E
fiola de Marcas— en una causa de nulidad absolt
entablase una accion de nulidad ante los tribun.
pero igual nos sucede cuando adquirimos un inr
ble; si ese inmueble tenia un problema y no perter
al vendedor, estaremos también sometidos a
accion por parte del verdadero titular del mismo
los tribunales.

En segundo lugar, el coste de una marca por
clase. Si mis informaciones no son erréneas, ac
mente el registro de una marca oscila entre 50
y 60.000 pesetas. Eso es barato. Yo creo que tant
peguefia como por supuesto una mediana empres.
den abonarlo, no estamos hablando aqui de cifras
geradas. Pero, también hay que decirlo, las tasa
mucho mas reducidas; aqui estamos hablando del
con todo lo que significa de recurrir a un especia
gue efectle la solicitud o la inscripcion de la marc:
va directamente a la Oficina, yo creo que este ci
abonando sélo las tasas (sobre todo si es una en
de Madrid, porque si es una empresa de Santic

efilene que venir a Madrid sélo el avidn les va a salir mas
waro), es bajo.
merEn cuanto al mantenimiento de esa marca en el
caspuesto de que no existiese el examen de oficio por
| parte de la Oficina, practicamente va a ser el mismo. La
2dposicion del empresario no significa unos grandes dis-
- @endios para las empresas. Vuelvo a hablar de memo-
8&; y me corregiran los agentes de la propiedad indus-
sitrial, pero hoy una oposicion debe oscilar entre las
30.000 o, como mucho, 40.000 pesetas; de una marca,
que, insisto, normalmente el titular esté interesado en
efectuar la oposicion, y no sélo en algunos casos en que
de oficio alegue ese parecido a la Oficina, porque con
su oposicién ha llevado a cabo una actividad positiva.
Es decir, no se ha quedado en la simple omisién, que
_.con frecuencia es invocada en los tribunales de justicia,
"jﬁ el sentido de que no ha hecho nada por defender su
gﬁ%‘arca. Me explico. Muchas veces nos encontramos en
t&Eursos contencioso-administrativo con la tesis del
Qurrente gue dice: ordene usted, Tribunal Superior de
g‘gicia, que se me conceda la marca, entre otros moti-
,¥§S porque no hay oposicion. Es muy raro que no h_aya
'So&gsmlon. Por eso a todo el mundo le interesa manifes-
arla titularidad de la marca con estas actuaciones ante
) g_propia Oficina. _
i.EN cuanto al problema de lo que usted denomina
arcas restringidas, si cabria la posibilidad de prohibir
comercializacién de productos porque al lado de la
-rgarea del producto —no sé si le he comprgndido
n— vendria esa marca blanca. La ley permite que
4@yo a la marca de fabrica se inserte la marca de
eq:pmercio, cada vez menos frecuente, salvo en el sector
diHe usted senala; por ejemplo, no es frecuente que una
Jinda de confeccion venga con la marca del fabrican-
nNRY alavez con la marca del vendedor, porque la marca
pge comercio, entendida asi, no le afiade nada.
a skas marcas blancas, tal como se vienen utilizando,
|&§bre todo por parte de hipermercados, de grandes
wruperficies, son marcas de distribucion lisa y llanamen-
atggdonde no aparece la marca del fabricante. Este es un
upblema que excede del derecho de marcas. Nos iria-
nf@os a otros &mbitos en cuanto a equilibrio entre fabri-
cante, que le interesa fabricar con su propia marcay
urwaa determinada partida con la marca de ese hipermer-
16hdo o de esa gran superficie, y el hipermercado. Pero,
)0Gisto, creo que pueden convivir pacificamente lo que
gna las marcas blancas con la marca de fabrica. Incluso
prfeyo que a veces el consumidor otorga mas confianza
exda marca de fabrica, porque no sélo garantiza el ori-
gen empresarial, sino la calidad del producto, y da la
:08tpresion de que la marca blanca es una segunda
staarca y no una marca dotada de esas caracteristicas
Gue se garantizan a través del fabricante.
ste,
yredan sefiord/ICEPRESIDENTA: Muchas gracias,
jeafior Lema Devesa, por su presencia y por la interven-
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cion que ha realizado, contribuyendo al proceso p
mentario del proyecto de ley de marcas.

— DEL SENOR REGISTRADOR DEL REGIS-
TRO MERCANTIL CENTRAL (BENAVIDES
DEL REY). (NUumero de expediente 219/000201

La sefioraVICEPRESIDENTA: Continuamos le
sesion con la comparecencia de don José Luis Be
des del Rey, agradeciéndole, en nombre de la M
de la Comisidn de Ciencia y Tecnologia, su prese
hoy aqui. Tiene la palabra.

El sefior REGISTRADOR DEL REGISTRO
MERCANTIL CENTRAL (Benavides del Rey)
Sefiora presidenta, sefiorias, muchas gracias por I
tacion que me ha cursado la Comisiéon de Cienc
Tecnologia del Congreso para poder aportar un gr
de arena, lo que es la visién del titular del Regi
Mercantil Central, sobre el proyecto de la ley de r
cas que estamos tratando en estos momentos.

Me parece oportuno, para justificar la propuesta
se hace de adicién de una disposicion adicional «
motercera, dar unas brevisimas pinceladas de lo g
la seccion de denominaciones sociales en el con
del Registro Mercantil Central y de sus funciones
Registro Mercantil Central nace en el afio 1990,
una reforma mercantil importante que se opero
objeto de adaptar la legislacion espafiola en mater
sociedades a las directivas europeas, fundamenta
te la de 1968 y las posteriores. Al Registro Merce
Central se le atribuyen por el legislador en el afio .
tres funciones basicas: la primera, de informau
general de todas las sociedades existentes en E:
coordinacién de los datos de los registros mercar
provinciales; la segunda, colaboracion con Preside
de Gobierno en lo que es la publicacién del Bol
Oficial del Registro Mercantil; el organismo editor
Presidencia de Gobierno —es Boletin Oficial del E
do—, pero el Registro Mercantil Central colabora,
una sintonia realmente perfecta desde el afio 19¢
la elaboracién de la gaceta rosa o0 asalmonada, cc
da como Boletin Oficial del Registro Mercantil. En t
cer lugar, se transfirié por el Ministerio de Justicia -
esto es lo que nos lleva a la cuestion aqui plantee
todo el antiguo archivo de sociedades que desde
existia en su sede, de manera que a partir de
momento la seccidén de denominaciones del Reg
Mercantil Central consta realmente de tres subse
nes: denominaciones sociales, denominaciones de
dades no inscribibles en los registros mercantil:
denominaciones de origen.

La denominacién social es, en términos vulga
guiza el equivalente técnico mas préximo a nomb
apellido de una persona fisica, de manera que ider
a la persona juridica como sujeto de derechos y ot
ciones. Efectivamente, como antes decia el prof

rlzema Devesa, hay veces en que son sutiles las diferen-
cias entre la denominacién social y el nombre comer-
cial, que es quiza el equivalente mas préximo. Doctri-
nalmente, si que cabe perfilar las fronteras entre ambos
conceptos, el nombre comercial y la denominacion
I social. El nombre comercial identifica a la persona juri-
dica o moral como ente de actividad empresarial, mien-
tras que, insisto, la denominacién social identifica a la
\@érsona juridica como sujeto de derechos, obligaciones
5@ pesponsabilidades. Por eso antes he dicho que puede
1gjer el equivalente técnico mas parecido al nombre y
apellido de una persona fisica. La denominacion social
esta sujeta desde 1990 a una calificacién del registra-
dor. Cuando se solicita un nombre social —la denomi-
_nacion social— esa solicitud inicia un procedimiento
IAdministrativo en que es clave la calificacion, y la cali-
dfigacion del registrador mercantil central se centra fun-
n@mentalmente en evitar que exista otra idéntica; hay
tith nicleo duro, que es la identidad esencial entre socie-
attades preexistentes y aquélla de creaciéon pretendida o
previsible. Pero junto a la identidad sustancial esta la
Jientidad relativa —similitud fonética, gréfica o con-
2gkptual— y, ademas, la calificacion se centra también
l&AScomprobar que la peticion formulada de una nueva
2dénominacion social o expresién denominativa no
ffrinja o vulnere la normativa en materia de socieda-
raes, la amplia normativa en materia de sociedades y
‘@ntidades inscribibles en los registros mercantiles. Pen-
agé8nos que no se trata sélo de las sociedades an6nimas
nefMmitadas, sino también del piélago inmenso de insti-
Wiliciones de inversion colectiva y de otras formas de
I8hanciacién que contribuyen a desarrollar lo que hoy
&e llama la economia financiera, no sélo la economia
)edw, En tercer lugar, y esto es fundamental y nos acerca
ilpgacticamente al objeto de la cuestion, hay que tratar
1da evitar que la denominacion solicitada coincida, sin
tia autorizacion pertinente, o bien con el nombre comer-
2gial de entidades notorias —de entidades notorias habla
tal reglamento del Registro Mercantil— o con marcas
emotorias. Aqui se centra la cuestién sometida en estos
) n@omentos a debate.
10ciburante estos diez afios he oido en repetidas ocasio-
rnes que no habia coordinacién entre la Oficina Espafio-
-fa de Patentes y Marcas, entre lo que es el marco de
lamarcas y nombres comerciales, y la seccién de deno-
.8Bmaciones sociales del Registro Mercantil. A nivel
dsetrinal caben alternativas. La mas conocida es la de
stlecir por qué no se hace una base de datos comun que
ciopida que surja al trafico mercantil una sociedad cuyo
entimbre coincida con el de una marcal o, viceversa, por
squé no se vuelca, de forma que no se dé una marca que
coincida con una denominacién social. Tengo que reco-
esocer, a pesar de mi presencia aqui, que no soy en abso-
elyto un experto en derecho marcario; soy algo conoce-
fbar del campo del derecho mercantil en materia de
igiciedades mercantiles y denominaciones sociales,
'qEBTO es cierto que, con la praxis de estos diez afios al
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frente del Registro Mercantil Central, se apren
cosas. La primera es que esa vulgar postura de fus
todas las bases no conllevaria nada positivo ni no
varia a ninguna solucion, por varias razones. En pt
lugar, porque cuando del Registro Mercantil Centr:
da una denominacién social esto no obliga al ciud
no beneficiario del nombre social a constituir la so
dad. De hecho, hay un 50 por ciento de denomini
nes sociales otorgadas que no llevan al final
creacion de una sociedad. En segundo lugar, cuar
registrador mercantil central otorga mediante la coi
pondiente certificacién la denominacion social nc
conoce cual va a ser el objeto social ni la localiza
geogréfica de la sociedad. Todos sabemos que, de
punto de vista del derecho marcario, hay marcas dt
tintas clases que pueden convivir pacificamente y
otras cuyo no uso o impago de la cuota correspon
te puede llevar consigo la caducidad de las mismas
otro lado, conocemos también la existencia de dist
niveles de proteccion de marcas; desde la Oficina E
fola de Patentes y Marcas hasta la Oficina de Arn
zacion del Mercado Interior, hay distintos niveles
proteccion entre los cuales también seria obligator
coordinacion.

Se ha intentado desde 1990, y creo que con ra:
ble éxito, ensayar formulas de hecho razonables,
ticas, mejorables por supuesto, y en esa linea crt
que va esta propuesta de disposicion adicional dec
tercera, en la de intentar respetar las competencia
tradicionalmente han correspondido bien a la Ofit
Espariola de Patentes y Marcas o bien al Registro
cantil Central. No soy ni he sido nunca partidaric
extralimitacion de funciones ni de extralimitacion
competencias sino de una razonable coordinacion,
esa linea —y después de conversaciones con repi
tantes de la Oficina Espafiola de Patentes y Mar«
de los operadores, digamos, en el ambito de la pr
dad industrial— se llegd a una conclusién hace
que creo que funciona razonablemente. Permite
ustedes, sefiorias, que diga como ejemplo lo que
praxis registral sucede diariamente.

Como registrador de la propiedad y mercantil, tc
sabemos que si cualquiera quiere, digamos, compt
solar o una porcién de terreno, va al Registro de la
piedad con objeto de conocer la titularidad de las
gas. Pensar que al Registro de la Propiedad teng
trascender también el aprovechamiento urbanisti
otras circunstancias urbanisticas seria, desde mi |
de vista, dar unos contenidos que no se correspc
razonablemente con su funcién. En este ambito os
algo parecido, es decir, la seccion de denominaci
sociales debe hacer un razonable juicio de valor <
la posible no sélo colisién con normas legales, s
desde mi punto de vista, con las denominadas m:
notorias o renombradas. En las solicitudes, por e
plo, que figuran en el impreso oficial en el Regis
Mercantil Central se dice a todo ciudadano que ac

‘eromo observacion importante, y este es el resultado

orgpuede parecer a lo mejor mindsculo, pero ha dado
lbxstantes buenos efectos— de conversaciones manteni-
Teas a lo largo de unos cuantos meses con representan-
$es de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y con
da-Agencia de la Propiedad Industrial: La Oficina Espa-
iéiola de Patentes y Marcas mantiene una base de datos
cmp3n los nombres comerciales y marcas registradas con
. édectos en Espafia, que facilita también las actividades
lg groductos o servicios protegidos por esos registros,
asdya consulta es muy aconsejable efectuar una vez
sdeterminado el objeto social de la entidad que pretende
i@onstituirse y antes del otorgamiento de la escritura de
dmoelstitucion de sociedad o entidad inscribible en el
dRegistro Mercantil o del acuerdo social de cambio de
1dgnominacion. De manera que lo que se esta haciendo
i&s$- estimular una postura activa, diligente de la persona
Fisica o juridica que va a constituir una sociedad con
itosa denominacion determinada o a cambiar la denomi-
spacion, en el sentido de que formule la correspondiente
yobnsulta, directamente o a través de agentes colegia-
daos, con objeto de conaocer si efectivamente esa deno-
artanacion social pudiera plantear algun problema con
marcas protegidas.
onaka realidad es que si se examina a fondo la jurispru-
rdencia de los tribunales en materia de propiedad indus-
otyal, se llega a una conclusion y es que en ningin caso
ns@- puede generalizar una postura jurisprudencial en el
. gamrtido de que ante un supuesto de identidad entre una
maarca protegida y una denominacion social los tribuna-
Nlexs automaticamente digan a la sociedad que cambie su
ddenominacion social, sino que si se examina detenida-
lenente esa linea, se vera que va en el sentido siguiente:
ylea tribunales suelen, como es logico, conminar al cam-
x$e0-de denominacion social —y esta previsto ademas
asty el reglamento del Registro Mercantil; el legislador,
pie-seccion mercantil de la Comisién General de Codifi-
fioacion ya lo previo— cuando se den claros rasgos o
11signos de confusién o de posible confusién y esa con-
ifiuisidn puede producirse incluso con nombres absoluta-
mente diferentes a la marca, porque todos sabemos que
Igmieden entrar en juego otra serie de razones como
rpurede ser competencia desleal o infracciones del dere-
>afto de competencia o confusion creada claramente
:@lentro del campo penal. Es decir, que, evidentemente,
.gudecho de que haya una denominacion social que
:@oincida eventualmente con la marca no significa auto-
umtaticamente que cualquier juez diga: sefiores, tienen
1distedes que cambiar la denominacion o tienen ustedes
Jree paralizar automéaticamente la idea de la sociedad.
ne<n la praxis del Registro Mercantil Central el siste-
ln@ que se esta siguiendo es, partiendo un poco de las
1ecomendaciones de la OMPI y de la asamblea del
réazierdo de Paris, intentar evitar a toda costa que sur-
3N empresas con forma societaria en el ambito mer-
roantil y cuyas denominaciones coincidan con las de
emi@rcas notorias o renombradas. La razén de la pro-
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puesta que aqui se formula, es que en la reforma
cantil del afio 1989, el legislador establecio el Unic
mindsculo principio de coordinacion que luego el
practica se esta desarrollando, pero nos parece ir
tante que se desarrolle con més fuerza y, sobre
gue ante un recurso gubernativo al que tiene ac
cualquier ciudadano en la calificacion del registra
el registrador mercantil central pueda tener un sog
legal mas claro que el que resulta del articulo 40°
reglamento del Registro Mercantil en su apartad
cuando dice: Aun cuando la denominacion no figur
el Registro Mercantil Central, el notario no autoriz
ni el registrador inscribira sociedades o entidades
denominacioén les conste por notoriedad que coin
con la de otra entidad preexistente, sea o no de n
nalidad espafiola. Aqui hace una referencia explic
entidades preexistentes. Entender que una marca
ria 0 renombrada es entidad preexistente cuesti
cualquier caso, hasta la fecha en los recursos gukt
tivos que he tenido que resolver evidentement
hecho una aplicacion del precepto, una extension
I6gica a las marcas notorias, completandolo co
articulo 406, que intenta evitar a toda costa la co
sién sobre la identidad de la sociedad. Nos parect
es mas razonable una pequefa ampliacion en los 1
nos que resultan de esta propuesta de la dispos
adicional decimotercera, que viene a ser la de q!
registrador mercantil central, al calificar si la comp:
cion de la denominacidn solicitada se ajusta 0 no
establecido en el articulo 407 del reglamento del Ri
tro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/96
19 de julio, tendra en consideracién si aquella coin
0 puede originar confusion con una marca notori
los términos que resultan de esta ley. De esta forr
los registradores mercantiles centrales les resul
mas facil justificar una calificacion desfavorable bas
dose no solo en la existencia de una entidad no
sino también en la de una marca notoria.

Termino esta exposicion con una minima refere
a lo que es el sistema actual para controlar la po
colisién de una denominacion solicitada con ma
notorias. Accediendo a las bases de datos de la O
Espafola de Patentes y Marcas y hoy también a t
de la web de la OAMI, en cuanto se ve que hay po
lidad o la menor duda de que esa expresion denot
tiva pueda coincidir con una marca renombrada, el
diendo por renombrada la que resulta, como digc
estas recomendaciones: publicidad, intensidad de
ambito territorial, sentir general de la gente, en cu
a que efectivamente se den los rasgos en los sign
esa notoriedad, se busca quién es el titular de
marca. Se le pide al ciudadano que solicita esa e
sién denominativa que efectivamente coincida ca
beneficiario del nombre, en cuyo caso no hay nin
problema; por ejemplo, si se solicita Ediciones La
se busca quién es el beneficiario, el titular de la m
Ediciones La Ley, que me parece que es La Ley—A«

riefad, y si el beneficiario del nombre, quien forzosa-
ymiente tiene que constituir la sociedad y por tanto com-
lparecer ante notario para el otorgamiento de la corres-
pmondiente escritura publica, es un representante
xdgganico o voluntario de La Ley—Actualidad, titular,
:.eigamos, de la marca notoria La Ley, no hay ningun
agrroblema. En otro caso, cuando el beneficiario no coin-
Jdiele con el titular del nombre comercial notorio o de la
amhrca renombrada notoria, se exige absoluta y rotun-
) @amente autorizacion de la entidad a través de su orga-
@& de administracion.
ra En términos generales, los registradores mercantiles
uwyantrales hemos entendido que esa autorizacion en
ideateria de marcas notorias no es funcién, en principio,
\ele-representacion voluntaria, es decir, de los apodera-
‘@las de una sociedad. Probablemente pueda ser discuti-
bile; pero parece mas seguro reconducir siempre a los
. &rganos de administracion de la sociedad titular de la
!Mm@rca notoria la correspondiente autorizacion, a menos
bee, como se da en determinadas sociedades, haya apo-
wl@rados que claramente tienen facultades para disponer
| @h el ambito de los derechos de propiedad industrial, lo
fowal no es en muchas ocasiones la regla general.
quU€&reo que con esta pequefia exposicion sitlo el tema.
'rE¥toy, sefiorias, a su disposicion para que me formulen
Cié)$|\ preguntas o consultas que crean oportunas.
ee
si- La sefioraVICEPRESIDENTA: Voy a sugerir a
19$®.SS., si asi lo estiman, agrupar las preguntas de los
gpoertavoces y después contestara el sefior comparecien-
de, con lo que agilizariamos un poco la sesion. ¢De
ideuerdoAsentimiento.) Muchas gracias.
enTiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalan
gConvergencia i Unid), el sefior Silva.
aria
in- El sefiorSILVA SANCHEZ: Muchas gracias al
JsEfior compareciente, registrador del Registro Mercan-
til Central, por la informacién que nos ha suministrado
cén esta comparecencia. Hacia referencia anteriormente
iblgue no era muy partidario de exceder de la competen-
88 0 de hacer planteamientos extensos. Queria pregun-
cinde, respecto al articulo 46 del proyecto, que hace
ivéferencia a la marca como objeto del derecho de pro-
iipiedad y hace mencion tanto al registro de marcas
inamo al registro de hipoteca mobiliaria, si en su condi-
‘@ién de registrador, podria formularnos alguna opinién.
tle® quiero tampoco meterle en un brete, ya sé que nos
usa,estado hablando de otras cosas, pero queria que nos
riteciera no digo una critica del articulo pero si alguna
'gefexion sobre coordinacién de registro de marcas.
esa
preta sefioraVICEPRESIDENTA: Si me permite,
| géforia, estd muy bien su celo en esclarecer, pero no se
|@rata de un examen. Estoy segura que la competencia
entelectual del sefior compareciente es sélida, pero no
restamos aqui para meter en estos bretes a los compare-
uaentes.
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El sefiorSILVA SANCHEZ: Sefiora president:
entiendo que siendo enorme la competencia profi
nal del compareciente su prudencia puede ser to
mayor y lo admitiria.

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Entiendo que aur
que el sefor registrador hace muchos afios que p.
oposicion, esta en plenas condiciones de contestar
al menos necesita leer con cierto reposo el articul
el que S.S. le pregunta. Le pediria que hos mandar
Mesa la opinién al respecto en un momento poster
que el sefior Silva pasase a formular otra pregunta

El sefiorSILVA SANCHEZ : Acepto obviamente |
sugerencia de la presidenta y no tengo mas preg
que formular.

La sefioraVICEPRESIDENTA: Muy amable,
sefior Silva, por su actitud.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el se¢ i

Navarrete.

El seAoNAVARRETE MERINO: Muchas gracias

sefior compareciente, por su presencia en esta s R

No sé si compartiria mi reflexién, pero me parece

en el tema del registro de marcas, en su conexion ¢ )

realidad juridicaextra tabulasmo alienta el viejo con

flicto entre posesion y propiedad. Normalmente ct a
do pensamos en la posesién nos evoca inmediatal | it
la idea de una situacion fisica, del clamor que se cc r8&

ponde con una apariencia juridica sustentada er
situacion fisica; sin embargo, hay situaciones pos
rias que no tienen que ver con una situacion fisica

, marca? ¢No perjudicaria en algo a ese patrimonio de
sapnfianza que ha logrado acumular dicha entidad juri-
atli@a? Yo me pregunto en cualquier caso si no seria
conveniente que el 6rgano correspondiente de una
sociedad de responsabilidad limitada, colectiva,
comanditaria 0 anénima, tuviera una accion para soli-
séitg la anulacion, la caducidad —no me atrevo ahora a
P&dfficarla— o la indemnizacion de los dafios y perjui-
Rebs que pudieran devenirle como consecuencia del
. @d@pleo de su misma denominacién, pero enmarcado
Jaliora como un nombre comercial registrado. En nues-
tra opinién, esa accion esté ausente del texto de este
proyecto. Tiene que haber unos mecanismos, que exis-
ten en el derecho registral inmobiliario, y es deseable
rﬁﬁ% todos los principios que se puedan pasar del dere-
cho registral inmobiliario al registro de venta de bienes
muebles a plazos o al registro de marcas, todos los que
se puedan pasar sean trasvasados, y por consiguiente,
.armonizar la realidad de un registro con lo que ocurre
era de ese registro me parece que juridicamente es
una necesidad importante. Por consiguiente, ¢ no cree
usted que en todos los casos en que se inicie un proce-
imiento de nulidad o de caducidad, con independen-
| ia de que el procedimiento sea judicial o sea adminis-
rftoltivo, debe provocar, desde el mismo momento en que
se inicia ese procedimiento —en el caso judicial por la
dmision de la demanda y en el caso administrativo con
f '@coacién del procedimiento—, algo parecido a una
iotacidn preventiva que advierta a alguien interesado
gue debe tomarse con precaucion el asunto que
,dghga entre manos y que colisione con lo que esta ocu-
siffgendo en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas?
+kiha vez concluido el procedimiento, con la consecuen-

con una situacién de otro tipo. Un caso caracteri: it

es la marca notoria o0 marca renombrada. Los col
nos de la marca o del nombre comercial notor
renombrado, cuando no estan inscritos como tales
registro correspondiente, se desdibujan un poct
decir, la persona que reclama que sea protegir
garantia o la credibilidad que ha logrado a travé:
empleo de un signo distintivo esta defendiendc
signo distintivo que a lo mejor juridicamente no
corresponde exactamente con la precision juridici
concepto de marca. Desde este punto de vista, en
to al problema que usted planteaba de la conexién
el registro de nombres mercantiles de sociedade:
de marcas, ¢ qué diferenciaria a una sociedad en

con vida, con una gran clientela, con una gran cifr
negocio, que estéa utilizando habitualmente en sus
ciones comerciales un signo distintivo, aunque

signo distintivo sea una denominacion social, qu
diferenciaria de una marca renombrada, aparte
hecho de no estar inscrita en el registro caracteri
de la propiedad industrial? ¢No se daria una situ¢
de competencia ilicita, digo «ilicita» cuando una sc
dad muy arraigada en la practica industrial o econ
ca de un pais ve con sorpresa que alguien ui
su misma denominacién, pero inscribiéndola cc

t&a de la declaracion de nulidad o caducidad, ¢no debe
yRyoducirse que sea automaticamente con el tiempo
sphaprescindible que sea necesario en derecho, la corres-
- Randiente cancelaciéon de lo que se haya registrado
aCRYMO marca o como nombre comercial?

del|Queria preguntarle si la marca, ademas de ser objeto
flel derecho de propiedad, es susceptible de otro tipo de
s@derechos, reales o personales. En este sentido, quisiera
&aber qué opina de un epigrafe muy destacado que hay
&{hla ley, donde se habla de la marca como objeto del
rigsecho de propiedad, y si no seria mas exacto hablar
ydg|la marca como objeto de derechos.

igopesde el punto de vista del conflicto entre la reali-
_dad extrarregistral y la realidad registral, quiero pre-
ewntarle qué tipo de compensacion debe tener la perso-
gi@ que confia en el registro. En cualquier registro hay

» LHOS tractos sucesivos y una persona que esta interesa-
diel en un asunto que tiene conexion con lo que aparece
tieo el registro confia en esa apariencia de legalidad, de
sionidicidad que tiene en Registro de la Propiedad Indus-
iitrial, pero luego ocurre que la inscripcion en el registro
nui-bien es objeto de una anotacion o bien es objeto de
limaa cancelacion y se queda colgada en el aire la perso-
A que ha confiado en el registro. Parece l6gico que esa
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persona tenga derecho a algun tipo de indemnizac’

a algun tipo de impunidad respecto de los actos
haya realizado sobre la base de la confianza que
inspirado el registro. Pensamos también, no sé
sefior compareciente estara de acuerdo, que esa
pensacion o ese mecanismo de validacion de las
ciones juridicas creadas al amparo del registro no
adecuadamente desarrollado en el proyecto de ley
Queria hacerle otra reflexion. Si por ejemplo sa
observar las calles que circundan este edificio,
advertir inmediatamente que hay una cantidad inm
de establecimientos, practicamente todos, que ti
una denominacién; una denominacion que en mu
casos es cuando menos notoria y en algunos
incluso renombrada. Yo creo que Casa Mira o Lh:
son establecimientos que tienen una marca algo
gue notoria, pero probablemente no estan insc
como nombres comerciales ni como rétulos de est:
cimientos en el Registro de la Propiedad Indust
¢, Cree usted que este proyecto de ley debiera de
parse de facilitar el acceso al maximo de protec
juridica que dispensa el Registro de la Propiedad Ir
trial por mecanismos, cualesquiera que sean, de fo
to y promocién del acceso al registro de esos rott
Nada mas, sino reiterarle mi agradecimiento pc
comparecencia y por anticipado por sus respuesta

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par
lamentario Popular, tiene la palabra el sefior Ferna
de Troconiz.

El sefliorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
COS: Muchisimas gracias, don José Luis Benavir
por su presencia ante esta Comision como registi
mercantil central.

He de comenzar respondiendo al sefior Navar
porque realmente alguna de las dudas que le ha st
do el proyecto de ley a mi también se me plantec
pero posteriormente, a través de un estudio mas el
fundidad del mismo, se me despejaron. Efectivame
existe un problema de coordinacién entre la seccic¢
denominaciones sociales del Registro Mercantil (
tral y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
asume el antiguo Registro de la Propiedad Indus
pero realmente en el proyecto de ley, en lo que se
re a la coordinacion entre las denominaciones soc
inscritas en el Registro Mercantil Central y los nc
bres comerciales no registrados pero que si tienen
dencia en el trafico, el problema se suscita y se re
ve en el articulo 90.2, en la medida que permite
nombres comerciales no registrados la posibilida
oponerse al registro de nombres comerciales que
cen esa misma denominacién cuando ademas se
caracteristica de que cause perjuicios adicionale
digamos, titular del nombre comercial no registrac
gue a su vez induzca a confusion en el trafico. Ell
hace sino introducir en este proyecto de ley el princ

Sgeneral establecido creo recordar que en el articulo 11
jde la Ley de Competencia Desleal, de 11 de enero de
ell#®1. Creo que con ello queda suficientemente despe-
ij@la esa posible duda. En relacién con la marca o el
csigro distintivo como objeto del derecho de propiedad,
taeeo que efectivamente es correcta la utilizacién del
adtecho de propiedad, porque ese derecho puede com-
prender bienes corporales, incorporales, materiales o
sipmateriales, y en este caso estamos en presencia de un
aben inmaterial. Y no solamente es eso, sino que ya
rmagestro Codigo Civil, si bien no se refiere a los signos
n@istintivos de la competencia, si habla en concreto de
hoopiedades especiales refiriéndose a otro tipo de posi-
ables objetos del derecho de propiedad.
"dy Las preguntas que voy a formular al sefior registra-
nuis mercantil central se refieren a la coordinacion entre
tdenominaciones sociales y nombres comerciales, por-
btpte si bien es cierto que el nombre comercial no regis-
atado puede tener oposicion a la posible ejecucion del
o@agistro del nombre comercial, sin embargo, la situa-
i@ndn reciproca no esta prevista en nuestra legislacion,
les decir, en el caso del nombre comercial registrado,
1anterior a la solicitud de inscripcién o de inscripcion
osflsma en el Registro Mercantil Central de la denomi-
s@cion social de turno, no esta prevista la posible
.impugnacion de la denominacion social por parte del
titular del nombre comercial registrado anteriormente.
Aparte de esto me gustaria reflexionar y sugerirle
idambién al seflor compareciente de que reflexionara-
mos todos en voz alta acerca de algo que a mi siempre
me ha llamado la atencion en relacion a las denomina-
ciones sociales y es el rango normativo que tiene la
eegulacion de las mismas en nuestro derecho, que
wdoriosa y paradojicamente es el reglamento del Regis-
tro Mercantil, que, como todos ustedes saben y es 16gi-
2@®, suponer, no por ser reglamento presupone el rango
sélemla norma, y es un real decreto el que regula las deno-
‘gninaciones sociales en nuestro derecho de sociedades
grstoricamente, desde siempre y en la actualidad, y
1@lriosamente también la posible enmienda que sugiere
1dien José Luis Benavides en relacion con este proyecto
ade ley se refiere a la modificacion de un articulo de un
jieglamento, lo cual es algo insdlito.
ial,A mi me gustaria, reflexionando todos en voz alta,
fipre tuviéramos la posibilidad de estudiar la elevacion
atlssrango en lo que se refiere a las normas que regulan
rlas denominaciones sociales en nuestro derecho; y no
refamente estudiar la elevacion de rango en cuanto a lo
wgle supone de protecciéon de un derecho esencial y fun-
Idamental de una persona juridica, cual es su nombre, y
gediamos incidir también en este caso en personas juri-
itdieas que no tienen acceso al Registro Mercantil, cua-
diéseson las fundaciones —y se que esté previsto el acce-
;@, posible, pero no necesario, de otras personas
yjuridicas amparadas en otro tipo de registros publicos
em su posible acceso a la seccidén de denominaciones
pitel Registro Mercantil Central—, sino que me parece
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importante establecer normativamente no ya un pe
lismo, sino una identidad entre las causas de pro
cién absoluta y relativa en lo que se refiere a nom
comerciales y que fuesen exactamente idénticas
referente a las denominaciones sociales. Poco i
voy a preguntar. Esta reflexion que lanzo al aire es
reflexion propia y no quiero en absoluto que sea ¢
partida por el sefior compareciente, ni que reflex
tampoco en voz alta acerca de la sugerencia. Le
dezco de nuevo su comparecencia, que fue soliciti
instancias nuestras, a los efectos de que ilustrase
esta Comisién, precisamente por lo que decia e
intervencién anterior, para que quede constancia
«Diario de Sesiones» de la probleméatica que e:
entre denominaciones sociales y su posible colisi
coordinacion necesaria con los nombres comerci

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Para responder
las preguntas gue le han sido formuladas por los
voces parlamentarios, tiene la palabra el sefior Be
des del Rey.

El sefior REGISTRADOR DEL REGISTRO
MERCANTIL CENTRAL (Benavides del Rey): Pid
permiso para alterar el orden de cuestiones, de m
gue pueda haber una cierta l6gica en la respues
mayor a menor y de lo més general a lo més conc

En primer lugar, prefiero pasar por ignorante,
no introducirme en un campo que no es el mio prc
ni intelectual ni doctrinalmente, como es el antej
yecto de ley de marcas en si mismo consideradc
cualquier caso la formulacién que se ha hecho ¢
riormente de la naturaleza juridica de las marce
evidente que puede enmarcarse dentro del camg
derecho de propiedad intangible; asi se inventaria,
mas, desde el punto de vista de los estados financ
como un intangible. Es cierto que hay una difere
fundamental entre lo que es la marca y la denon
cion social. La marca es transferible, es embargi
La denominacion social —es el criterio que se har
tenido en el Registro Mercantil Central desde F
diez afios— esta sujetaiab cogensa normas impe
rativas; normas imperativas que suponen, primerc
cambio del beneficiario del nombre concedido n
mas que en casos muy concretos. El legislador
afio 1989 comprobd6 de una manera palmaria gt
abusaba de la posible comercializacion del non
concedido a favor de determinadas personas. Era
frecuente la obtencién de un nombre y después, s
y familiares que discutian. Filtraciones que habia,
son corrientes dentro del mundo de la empresa o
Administracién, daban lugar a que alguien obtuv
un nombre social y luego comerciara con el mis
abusivamente mediante precio. El legislador, en el
1990, establece un conjunto normativo —ahora
voy a referir un poco al rango normativo porque e:
absolutamente de acuerdo con la postura del sefio

afgindez de Troconiz— y establece como principio el
iblazo de duracién de las denominaciones sociales, la
mnesserva provisional o definitiva, una vez que ya se ha
rrcteado la sociedad, la no posibilidad de transferencia,
1eleétera. La naturaleza de la denominacion social,
uo@amo —insisto— se aproxima lo méas posible a lo que
yes el nombre y apellido de una persona fisica, no cabe
yeida de que esta fuera del comercio de los nombres,
ggan derechos personalisimos y no transferibles.
da &on relacion al rango normativo estoy totalmente
ateeacuerdo. Resulta chocante y no es la primera vez
| quie lo he oido, pero me alegra oirlo de nuevo. La
nieica referencia que la denominacion social tenia en
gteestra legislacion anterior al afio 1989 era el articu-
noy144 del reglamento del Registro Mercantil de 1956,
lgero resulta chocante que tras la reforma de 1989 el
rango normativo sea un real decreto, que aprobé un
Lreglamento, y que no se contenga ninguna referencia
rgata denominacion social de las entidades; estamos
advablando del orden de millén y medio de entidades
con forma societaria en Espafa. Efectivamente es un
tema a reflexionar.
Hay una cuestion en cambio en la que hay una

) pequenia diferencia de matiz. La propuesta que aqui se
n@i@nula no modifica el reglamento; completa el regla-
antkento, quiza sea interesante mantener ese matiz. El
etgglamento habla de entidad notoria y lo que se preten-
e es que, junto a las entidades notorias, en la califica-
Yioipn del registrador mercantil central se advierta la
‘@osible colision de la expresion denominativa pedida o
&dlicitada con marcas renombradas o notorias, es decir,
188 completa mas que se modifica.
; eVayamos ahora a contestar las primeras preguntas,
) clgdstiones o reflexiones formuladas por su sefioria.
wdeConvivencia entre marcas y denominaciones. A lo
2rogjor estoy equivocado, pero en la vida real parece que
ctaando la convivencia no es posible surge el enfrenta-
naiento e inmediatamente se adoptan las posturas pro-
bbesales o extraprocesales para que la situaciéon de con-
aificto acabe. Pero en la realidad a mi me da la
wgmpresion de que hay muchas sociedades con denomi-
naciones sociales, que coinciden absolutamente con
narcas no renombradas o notorias, porgue si ho la con-
.dédvencia es imposible. En la mayoria de los casos con-
nviélen con marcas registradas sin ningin problema. Lo
2R pasa es que a mi modo de ver la convivencia no es
bfé&cil y si se genera confusion con otro tipo de situacio-
mes anémalas, pero que probablemente nos desborda el
amarco en que aqui nos situamos. Es contrastable dia-
Jjuamente que en el &mbito del derecho societario del
letanerciante individual surge una utilizacién abusiva,
ndistorsionada, confusa, probablemente mas bien deri-
n@da no de la mala fe sino de la ignorancia entre lo que
aés el nombre comercial, que puede ser el anagrama de
ma&s denominaciones sociales, si la denominacion social,
@y abreviatura o anagrama puede convertirse en hom-
Fee comercial. Banesto, nombre comercial, no es la
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denominacion social del Banco Espariol de Crédit
guien dice Banesto dice miles y miles de casos
estamos viendo diariamente.

Algunas veces, en plan anecdético, vamos p¢
calle y rara es la furgoneta Citroén que antes ¢
forma social S.L. establece no la denominacion sc
de la fontaneria o del taller de carpinteria o el de r
bles, sino el anagrama, mezclado ademas con
cosas que no sabes si es el rtulo del establecimi
el nombre del conductor de la furgoneta, etcétera. |
experiencia diaria y después de varios afos, esto v
alla de la Ley de marcas. Seria necesario plantee
reflexionar sobre la necesidad rotunda de clarifice
utilizacién debida de lo que es la denominacién sc
a todos los efectos legales, o sea, si una socied
llama, por ejemplo, Rotulaciones del Norte, no pu
andar por ahi llamandose Ronor, S. L., sino Rotule
nes del Norte, no s6lo a efectos de las nbminas,
Seguridad Social, de la presentacién de estados f
cieros, de la presentacién del impuesto de socied
sino de cualquier circunstancia juridica. Yo d
muchas veces que una persona se puede llama
Maria y en su casa le pueden llamar Pepe, pero
no puede concertar un préstamo hipotecario ni hac
testamento como Pepe, que es lo que se preten
muchas ocasiones. Estas circunstancias han ve
agravadas en los Ultimos meses, como todos sab
probablemente por el tema de los hombres de don
en que ya se trata de obtener no la cuadratura del
lo, sino muchas mas cosas al mismo tiempo: gt
nombre de dominio, cuanto mas corto mejor, coin
con la denominacion social, con el nombre comerc
a ser posible con la marca, todo ello unido. Esta re
ga creo que es importante, aunque pienso que est
llevaria a otros campos de reflexion distintos. La d
minacién social debe utilizarse en todas las relaci
juridicas de manera nitida, inequivoca. Por eso mi |
cién absolutamente contraria a que la denomina
social, junto a la forma social, aparezca punto c
punto es, punto or, punto eu —cuando surja—, et
ra, porque debe evitarse a toda costa la confusion.
semos que la sociedad esta sujeta fundamentalma
un principio constitucional que es el de seguridad
dica. ¢ Libertad de mercado? Si, 38, pero seguridac
dica, 9 de la Constitucion espafiola, y esa segui
juridica conlleva que todas las administraciones int
sadas, que son muchas —en la practica diaria vt
gue son el Ministerio del Interior, el Ministerio de E
nomia y Hacienda, Presidencia del Gobierno, el Mi
terio de Justicia...—, y los innumerables tercero:
términos generales —accionistas, acreedores, inve
nistas, postulantes a participar en la sociedad—, 1
estas entidades o personas fisicas, tienen dere
saber con quién estan hablando y que no se haye
fundido ese nombre con el anagrama o abreviatura
puede ser nombre comercial, 0 con una marca ele
a la categoria de anagrama en la vida usual. Al

),dpnde yo creo que habria que reflexionar, pero por otro
Jlaelo insisto en que es bastante corriente una conviven-
cia razonablemente pacifica.
- laLos principios registrales. Insisto en que tengo un
adeerto rubor a trasladar principios de funcionamiento
>l sistema registral, tanto inmobiliario como mercantil,
we-otras esferas. Algunas veces se ha criticado que en
itcagnto se puede se intenta meter principios extraordina-
qmtamente juridicos en normas que regulan, por ejemplo,
rflanciones claramente administrativas o de registros
radsninistrativos, lo que conlleva una dificultad de inter-
sergtacion, una mayor burocratizacién en la funcién.
" Kabria que ver cudles de ellos son los necesarios. Desde
slalego en materia de denominacion social hay prioridad,
\@perue evidentemente la calificacion se basa fundamen-
dalmente en la prioridad, en el orden de llegada, puesto
sique puede haber incompatibilidad en funcién de la hora
elacluso del minuto de llegada, ya que se pueden pre-
1@Bentar por correo electronico denominaciones sociales;
desy calificacidn y hay legitimacion. Diariamente se esta
jaertificando a juzgados y tribunales no cuando la socie-
Jteet ha surgido ya al tréfico mercantil con un nombre,
ssawb que incluso en la mera fase de otorgamiento del
rnombre a favor de un beneficiario concreto, se esta soli-
leitando por juzgados y tribunales: digaseme a favor de
ngloén se ha dado. Hay, por tanto, principio de legitima-
noién registral. No hay, en cambio, el juego del trato
nsoICesiVo en principio, y trasladar de una manera global
ilos-principios registrales o bien al campo del derecho
2rebrcario o bien al del derecho de sociedades en materia
idle denominaciéon social, en sede de denominaciéon
ispcial, puede resultar quiza exagerado.
rie-Hay un tema importante, contestando también a la
ypEgunta de S.S.: ¢ qué pasa cuando una denominacion
npne convive pacificamente con una marca 0 con un nom-
nee comercial 0 una marca no convive con una socie-
odiad que tiene un nombre que es idéntico al suyo? Este
iéa un tema en el que si hay un paralelismo entre lo que
isicede en Espafa y lo que sucede en el resto de los pai-
sges del mundo, y es que, planteado ya en términos pro-
Semsales, el juez puede optar, primero, por remitir al
nRegistro Mercantil provincial correspondiente en que
Itiene su sede la sociedad un mandamiento para que se
jyfactique anotacion preventiva en la hoja abierta a la
dswciedad, advirtiendo de que hay posibles interesados
resn intereses contradictorios. Pero luego el 417 es mas
motundo, dice que, en los casos en que el juez aprecie
dgue se dan circunstancias tales como para obligar a la
liseciedad a cambiar su denominacién —no digo que sea
drecuente, pero si ocurre de vez en cuando—, el juez
'giemite un mandamiento al Registro Mercantil y blo-
idpgea la hoja social, de manera que a partir de ese
hmamento el registrador mercantil provincial no puede
gor&cticar ningun asiento relacionado con esa sociedad.
quésin embargo, aqui, y al hilo de la cuestion planteada,
rydaformularia una propuesta. Lo que no sé es donde lle-
i\vegla. Una sociedad es obligada por el juez a cambiar
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judicialmente la denominacién y en la practica —nc
tros lo estamos viendo, probablemente esto se pued
trastar— muchas veces la sociedad no cumple el m
to judicial, con lo cual nos encontramos ante
inoperancia de lo dispuesto por el juez. A mise m
obligado a cambiar la denominacioén, pero si resulta
es una sociedad disuelta, no tiene brazos, piernas,
como para actuar, carece de érganos de administr:
no tienen el menor interés en buscar a los socios, 1
acuerdos mediante una junta universal para revite
esos drganos y cambiar la denominacion social, que
un acuerdo social sujeto a mayorias reforzadas, es
mojado, y mientras tanto hay una entidad que ha ple
do, que ha ganado el pleito, que se ha gastado dine
verdad es que yo a lo largo de estos 10 afios si g
reflexionado bastantes veces en la necesidad ds
norma —a lo mejor es oportuna aqui— que en el ca:
que un tribunal dicte sentencia favorable al titular de
marca o nombre comercial y obligue a cambiar la d
minacion social a una sociedad, si la misma en el t
curso de un tiempo —el que se fije, pueden ser
meses, cuatro meses, un afio, yo me inclinaria p
plazo muy corto porque no puede ser que después
pleito pasen otros dos afios, me inclinaria por un
muy taxativo— no cambia, entonces automaticamen
produce la extincion de la sociedad. Creo que ser
precepto favorable, porque mientras la sociedad no
bie su denominacion no queda libre el nombre, y el r
trador mercantil I6gicamente no puede disponer d
nombre que esta bloqueado. Lo que seria inconcebi
que esa sociedad cambiara judicialmente su nombre
hiciera desaparecer el nombre y existiera entonce
sociedad sin nombre; una sociedad no puede exist
nombre, luego o se obliga por el juez a cambiar y se
ple lo que dice el juez, o si no lo mejor es que esa <
dad se extinga, pero porque lo dispone la ley.

Creo gue con esto he contestado practicamente
todas las cuestiones formulados. Si me he olvidac
algo les ruego que, por favor, me lo recuerden.

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Me van a permitii
SS.SS., y especialmente usted, una licencia refer
las primeras palabras de su intervencién, y es qt
modo alguno puede parecer ignorancia lo que en
es positivo y conceptual.

Muchas gracias, por su presencia y por su cont
cion al desarrollo de este proyecto de ley.

— DEL SENOR VICEPRESIDENTE DEL COLE-
GIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (DON ALBERTO DE ELZABU-
RU). (Numero de expediente 219/000202.)

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Siguiendo el pro:
ceso parlamentario de comparecencias, tiene la pe
don Alberto de Elzaburu.

50- El sefiorVICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
@B- AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUS-
ndRIAL (don Alberto de Elzaburu): Sefora presidenta,
reefiores diputados, miembros de la Comisién de Cien-
' bim y Tecnologia. Deseo, en primer lugar, mostrar mi
gagradecimiento y satisfaccion por haber sido invitado
qums informar ante ustedes, como representante del
>iBolegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial,
rearrelacion con el proyecto de ley de marcas.
zarNo es mal habito, sefiorias, sobre todo el extendido
xagelos paises anglosajones, el que cuando el exponente
)yaqees conocido por su auditorio, se identifique, de suer-
téa-que puedan valorar mejor sus ideas. Yo me Ilamo
JAllzerto de Elzaburu. Soy agente oficial de la Propie-
ielhd Industrial desde 1955. Soy asimismo abogado,
peao con un ejercicio limitado. Pertenezco a una saga
ofdeiliar de profesionales de la propiedad industrial. Mi
Jaduelo, Julio de Vizcarrondo, fue el primer profesional
nespafiol de la propiedad industrial. Inicio su ejercicio
1es 1865. En 1880 se asocidé con su sobrino, Francisco
rés Elzaburu Vizcarrondo, que continud el ejercicio pro-
rfesional en Espafa y a nivel internacional, de suerte
lqua en 1897, afo de la fundacién de la Aippi, Asocia-
azion Internacional para la Proteccion de la Propiedad
alsdustrial, fue designado como Unico miembro espafiol
1dm su comité ejecutivo internacional. Posteriormente,
an-1904, don Francisco de Elzaburu fundé la asocia-
gisen espafiola de la Aippi, precursora del grupo espafiol
- da la Aippi que hoy preside dofia Maria de la Concep-
leeigm Baylos, que hoy nos acomparfia y que a las siete de
dasstarde ha sido también citada por SS.SS. para compa-
weeer ante esta Comisién. Sigo brevemente con esta his-
-wina familiar. En 1921 y 1924 contindan la saga Elza-
upeHu mi padre y mi tio, y yo en 1948 me licencié en
iaerecho en al vieja facultad de la calle San Bernardo, y
desde entonces estoy trabajando en nuestra firma. He
¢asido una larga y maravillosa vida profesional, con
) idéensa actividad internacional, y s6lo mencionaré que
entre 1975 y 1978 fui presidente de la Federacién Mun-
dial de Profesionales de la Propiedad Industrial. Estan
ustedes, por tanto, escuchando a un profesional de 73
Jafeos, que ha dedicado 53 afios de su intensa vida a la
2rama del derecho que hoy nos ocupa.
gorNo estoy ante ustedes, sefiorias, a titulo privado, sino
como vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de
bla- Propiedad Industrial, instituciéon que agrupa alrede-
dor de 500 profesionales, cuya funcién principal, como
sefala la Ley de patentes, es aconsejar, asistir o repre-
sentar habitualmente a terceros en la obtencion de las
diversas modalidades de propiedad industrial que se
tramitan en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
Asimismo, los agentes espafioles que son agentes euro-
peos de patentes, representan a sus clientes ante la Ofi-
cina Europea de Patentes de Munich, y los que son
agentes europeos de marcas representan a sus clientes
abnde la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior,
OAMI, también llamada Oficina Comunitaria de Mar-
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cas y ubicada en Alicante. De la ubicacion de este
cina comunitaria en Alicante me siento gozosam:
feliz y de alguna manera corresponsable, dada la
gue efectué en Espafa y a nivel internacional comc
sidente portavoz de la comision oficial de apoy:t
establecimiento en Espafia de la Oficina Comunit
de Marcas, que presidi entre 1986 y 1993, fecha
gue el Gobierno consiguié para Espafia esta extrs
naria oficina comunitaria.

Finalmente, y antes de entrar en el tema del qu
ocuparé casi monograficamente y que sera el del
cedimiento de registro de marcas, quisiera valorar
positivamente el texto del proyecto y felicitar a :
autores. Considero que con el mismo se consigL
texto equilibrado y moderno que mejora la ley act
Puedo decir, puesto que esta ausente en estos m
tos y no hiero su modestia, que se debe en gran p
la labor magnifica del subsecretario de Cienciay
nologia, que ha sido cocinero antes que fraile, pt
que antes de ser subsecretario fue director de la O
Espafiola de Patentes y Marcas.

A la hora de analizar el procedimiento de conce
establecido en el nuevo proyecto, creo que deberi.
partir de una consideracion previa importante. Asi,
contrario de lo que ocurre con ciertos aspectos e
gue a nivel internacional o supranacional existen ti
dos o directivas que obligan a la armonizacién de¢
legislaciones nacionales, hasta la fecha siempre
dejado soberania plena a los paises para estables
reglas del procedimiento de registro de marcas
existe, en consecuencia, ninguna obligaciéon de est
cer un procedimiento determinado.

Antes de entrar a analizar el procedimiento de re
tro de la Ley de marcas hoy dia vigente, de 1988,
recogido en el nuevo proyecto, voy a exponer suc
mente el procedimiento de registro de la marca cc
nitaria. Quiero justificar esta breve referencia co
deseo de que se vea gue este procedimiento, a pe
su modernidad y de su caracter supranacional, -
aspectos mejorables, que son precisamente los qu
que deberiamos introducir en el procedimiento e
fiol. Y ello para conseguir que el sistema espafiol t
una ventaja competitiva frente al comunitario, que |
a que las marcas espariolas se concedan con las n
0 mayores garantias de seguridad juridica que
comunitarias, pero en un plazo inferior de tiempo.

El procedimiento de concesion de una marca cc
nitaria se caracteriza porque el examen de forma ¢
prohibiciones absolutas de registro es realizado p
OAMI con anterioridad a la publicacién de la soliciti
Solamente superado este examen se ordena la pt
cion de la solicitud, principalmente a los efectos de
los terceros puedan oponerse alegando su titula
sobre derechos anteriores. Por lo demas, hay que
lar que la OAMI no realiza un examen de anterior
des que pueda conducir a la denegacion de ofici
una solicitud por su incompatibilidad con un regis

adinterior. Si el titular del registro anterior no se opone,
nie Oficina Comunitaria de Marcas no puede entrar a
\bmializar si la marca comunitaria solicitada es incompa-
otidle 0 no con tal marca anterior. La deficiencia que yo
alprecio en este procedimiento, seforias, deriva de la
ugercunstancia de que el examen que realiza la OAMI es
retaterior a la publicacion de la solicitud. De tal manera
nglite, si considera que la marca comunitaria incurre en
una prohibicién absoluta, el procedimiento de conce-
Bién se puede alargar mucho por los diversos recursos
ypmsteriores. Ademas, si en una ulterior instancia el Tri-
nbynal de Justicia de las comunidades europeas revoca
uls decision de la OAMI, esto no supone que la marca
»eomunitaria quede concedida; al contrario, la acepta-
adion del recurso supondra sélo que la marca se publica-
mé&en el Boletin de marcas comunitarias abriéndose con
redlael plazo para la presentacién de oposiciones de ter-
eceros, lo que determinara que el procedimiento de
:$6Qistro prosiga, se abran nuevos recursos e incluso se
cdeniegue la marca por estimacion de una oposicién. Es
decir, hay decisiones sucesivas y separadas en el tiem-
ifoo, que dan lugar ademas a posibles recursos igualmen-
n@sucesivos y separados en el tiempo.
r al El procedimiento de registro que recoge la actual Ley
bs marcas, que tienen ustedes esquematizado en el pri-
i@ero de los diagramas que les han sido entregados,
lasnsta de las siguientes fases: una fase, examen de irre-
egnidaridades formales, por ejemplo, para que nos enten-
adéasos, falta de algun documento. Este examen se reali-
NMa antes de la publicacién de la solicitud y también
ibresluye el examen de si la solicitud supone un atentado
por ejemplo contra los valores esenciales de una socie-
ydad democratica. Se pretende con ello evitar que se
ylbliqguen en el Boletin Oficial de la Propiedad Indus-
1taial marcas como gora ETA o como fue en su momento
mudblicada la marca 23-F para distinguir una publica-
eldén. Segunda fase. Publicada una solicitud se abre la
;dasle de presentacion de oposiciones por parte de terce-
ams, para lo cual la ley otorga un plazo de dos meses
eregstoy siempre hablando del procedimiento actual—.
paanscurrido ese plazo se abre la fase en la que la Ofici-
nua Espafnola de Patentes y Marcas realiza el examen de
naficio, que incluye el analisis de las prohibiciones abso-
datas. Y como estos términos son muy técnicos les doy
lais ejemplo aclaratorio: son prohibiciones absolutas el
registro de marcas genéricas o descriptivas. También
nexamina algunas prohibiciones relativas, por ejemplo, a
: dgeellidos ajenos, asi como la realizacion de un examen
irda anterioridades, es decir, marcas anteriores confundi-
dbles. Esto es lo que hace actualmente la Oficina Espa-
)iicda de Patentes y Marcas. En todo caso, las objeciones
Jde oficio y las oposiciones dan lugar a una suspension
dadca del expediente, a una resoluciéon también Gnica y
seéfianas vias de recurso igualmente Unicas.
la- Ahora, sefiorias, paso a hablar del nuevo proyecto de
)ldg que hoy estamos revisando. El procedimiento de
rooncesion se articula a travées de las tres fases diferen-
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ciadas siguientes, segun figura en el segundo de lo
gramas gque les han sido entregados: a) Exame
admisibilidad y de forma de la solicitud que realiza
las comunidades autbnomas, y ya ha sido citada le
tencia del Tribunal Constitucional que lo exige; b) €
men de oficio por la Oficina Espafiola de Patent
Marcas que incluye tanto el examen de las prohib
nes de registro como el de anterioridades; c) pub
cion y apertura del trdmite de llamamiento a las of
ciones de terceros.

Desde el punto de vista del Colegio Oficial de Ag
tes de la Propiedad Industrial que represento el pre
to cae en el mismo defecto en que incurre la actua
Ambos textos disocian el procedimiento en tres fi
diferenciadas que entendemos podrian perfectan
agruparse en dos, con lo que se ganaria mayor re
en la tramitacion, que es uno de los objetivos bas
de esta reforma. Ademas el problema en el cas:
nuevo proyecto de ley se agrava ya que el retrast
puede producirse sera aun mayor porque las tres
se han conceptuado como sucesivas, que solame
inician una vez que se haya superado con éxito la
anterior. Habra, asi como en el procedimiento en n
ria de marca comunitaria, suspensiones y resoluci
del expediente sucesivas y separadas, con las ¢
guientes y posteriores vias de recurso sucesivas y
radas también, tal como pueden ver graficamente
diagrama del nuevo proyecto en el que esas fases
dan debidamente reflejadas.

A pesar de la calidad excelente que tiene este
proyecto —y no me cansaré de felicitar a sus autor
la buena intencién del nuevo proyecto de intentar
se gane en rapidez y eficacia a la hora de conce
las marcas resulta en un procedimiento mucho
lento, complejo e inseguro que el actual para el ca:
que la solicitud tenga algun problema. En el fondo «
sidero que ese defecto que he sefialado en el g
dimiento de marca comunitaria es el defecto de
adolece también el procedimiento previsto en el ni
proyecto de ley. En efecto, el procedimiento sera
lento, se demorara durante afios incluso si la Ofi
Espafiola de Patentes y Marcas niega en el pt
momento la inscripcion de una solicitud, por ejem
por considerarla engafiosa o genérica y tal decisit
recurrida. Cuando al término de un recurso conter
so-administrativo la marca sea considerada even
mente apta para su publicacion habran transcur
sefiorias, aflos y en el ejemplo que estamos poni
tal como ocurre con la marca comunitaria, la esti
cioén del recurso no supondra que el registro de i
queda concedido; lo Unico que habra conseguic
solicitante es que su solicitud de marca se publiqu
tal manera que siguiendo con el sistema establecir
el nuevo proyecto se abrira entonces un plazo de ¢
ciones que podra derivar en la denegacion posteri
la solicitud si la Oficina Espafiola de Patentes y Ma
encuentra fundada la oposicion de terceros. Adem:

gieetendida eficiencia que persigue el proyecto tampoco
1sgeconseguira. El solicitante interesado en obtener pro-
areccion para el signo elegido tardara en ocasiones
sanucho mas tiempo en lograrla que en la actualidad, con
@@l agravante de que en determinadas ocasiones solo se
sapercibira de la inviabilidad de su marca mucho des-
iipués de haberla solicitado. Tampoco sera eficiente el
csistema para el titular de derechos anteriores afectados
)gier una nueva solicitud, pues tendra que hacer frente a
la carga de la espera, a su tardia publicacién para poder
mmpugnarla. Tampoco se me antoja eficiente para la
/ecopia Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ya que
leyizd puedan verse abocados a revisar sus decisiones
sesbre una misma marca en diversas ocasiones: prime-
are la resultante del examen de oficio y mas tarde la
yidégma o parecida, pero en este caso resultante del tra-
coste de oposiciones.
deBeniorias, en el intento de ayudar a encontrar solu-
guenes que sirvan para conseguir los objetivos del
asesvo proyecto —y vuelvo a repetir que este es un
tex@elente proyecto—, que son eficiencia y rapidez, a lo
fapee yo afiadiria seguridad juridica, me voy a permitir
atealizar la siguiente reflexion o sugerencia alternativa
e esta reflejada en el dltimo de los tres diagramas
)ygsie les han sido entregados bajo el titulo propuesta-
:@pajora del proyecto de ley. Para conseguir un procedi-
maknto mucho mas rapido deberian reducirse sus tres
dfases citadas solamente en dos. Una, examen de admi-
sibilidad y de forma realizado por el organismo compe-
niente de la comunidad autbnoma que una vez superado
'dard lugar a la recepcion de la solicitud por la Oficina
jEspafnola de Patentes y Marcas, que realizara un exa-
ersn metedrico sobre si la solicitud es contraria a valo-
N&Es esenciales para evitar publicaciones de marcas del
g que antes mencioné: 23 F, gora ETA, etcétera.
an-Segunda fase. Superado este examen, la Oficina
ooelenaria la publicacion de la solicitud con la apertura
jdel plazo de oposiciones y mientras esta abierto este
gptazo, la propia Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
nharé paralelamente el examen de fondo, es decir, el
ieaamen de prohibiciones y el examen de anteriorida-
s, Con el procedimiento unificado que se propone,
lgistribuido en dos grandes fases donde el examen de
nfesdo es posterior a la publicacion y corre en paralelo
sioen el plazo de oposiciones, se gana en claridad proce-
Jdimental, rapidez en la tramitacion del expediente vy,
dmalmente, se lograr la eficiencia que se persigue,
nalcompanandose todo ello de la seguridad juridica nece-
1aaria. La rapidez respecto al procedimiento de la ley
uaetual se logra por cuanto se fusiona el tramite de opo-
ygtion con el examen de fondo, de tal manera que la
, @écina Espafiola de Patentes y Marcas adelanta la rea-
olieacién de éste respecto a lo que sefiala la actual ley.
idst-eficiencia, especialmente la simplicidad buscada, se
ramsigue al haber un Unico acto de suspenso de fondo,
caen lo que al solicitante se le comunican en un solo
satdo todas las objeciones a su marca, lo cual hace que
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éste no tenga que esperar a una eventual y tardia
cacion de su solicitud para conocer si, por ejemplc
tercero se va a oponer. Finalmente, el procedimi
otorgaria una seguridad juridica mayor a todos los
resados, pues ademas de las ventajas que como le
critas tiene para el solicitante, también esas mis
ventajas existiran para los terceros titulares de mi
registradas, que para ser parte en el procedimie
oponerse a la solicitud no tendran que esperar ¢
ésta se publique una vez superados los examen
fondo y de forma que, como hemos dicho, pueder
dar afios.

En definitiva, entiendo que este procedimiento m
raria el previsto en la ley actual y ayudaria a cortr
los defectos detectados en el procedimiento de n
comunitaria y en el procedimiento del nuevo proye
consiguiendo de esta manera un procedimiento
mente competitivo y completo, con arreglo al cual
marca se puede conceder o denegar en un plazc
rior al actual y mucho menor que en el caso de la it
comunitaria, probablemente en un tiempo no supet
cinco o seis meses si la solicitud no es objetada
superior a ocho si tiene alguna objecion de fonc
alguna oposicién. Veran, sefiorias, que abogo pt¢
sistema muy similar al de la ley vigente, asi se api
en los diagramas que tienen ustedes delante. A
bien, yo sé que lo que pretendo choca tanto con e
cedimiento regulado en el nuevo proyecto que tal
las aspiraciones del colectivo que represento sear
ciles de consensuar, y por eso me permito apunta
hipétesis alternativa para el caso de que nuestras
tensiones, tomadas en su integridad, se consic
inviables. Se trataria de reconsiderar el tramite del
men de oficio de anterioridades, a través del cual la
cina Espafiola de Patentes y Marcas cita de oficio
citudes o registros anteriores que puedan conside
confundibles con la nueva solicitud. En relacion
este examen, quiero sefalar que ha sido tradicion
nuestro derecho de marcas y que se ha justificado
ahora con el argumento de la defensa de los peqt
empresarios. No obstante, en el sigig en una socie
dad globalizada y en donde la informacién y comi
cacion es fluida y los cambios en la dinAmica empt
rial se producen cada vez mas rapidos, el mantenim
de tal examen de anterioridades puede tener incc
nientes que incluso puedan resultar negativos pal
pequefios empresarios. Piénsese en un mo
emprendedor que quiere poner en marcha un negc
proteger una marca para distinguir sus productos
actividad, lo que le interesa es un procedimient
registro rapido y sencillo, pero puede encontrarse
el obstaculo de una marca que, aunque en vigor r
trada, esté abandonada de facto, y asi una y otra
cada intento de proteccion de una denominacion
rente, con la particularidad de que la marca obsta
zante puede ser no la de un pequefio empresario,
nuestro héroe, sino la de una gran empresa multin

uldi- cuyos intereses son los defendidos por el examen
de anterioridades que hace la oficina espafiola.
ntoTampoco se pueden ocultar, sefiorias, los efectos
1@erversos que para el solicitante pueden derivarse de la
seleminacion de los quinquenios, tasa a pagar al quinto
na&%o de la vida legal de una marca. En efecto, con la Ley
‘ches 1988, y antes de la supresion de los quinquenios, el
tabhandono de marcas por sus titulares se materializaba
cremuchas ocasiones en el impago del segundo quin-
igjdenio, que debia producirse al quinto afio a contar
talesde la solicitud; y esto facilitaba la superacién de
objeciones potenciales o reales en razén de la caduci-
jolad ocurrida. En el nuevo proyecto, la falta de interés
glel titular de un registro no se manifiesta mas que cuan-
adm al término de diez afios de su vida legal deja de
toenovarse aquél. Y siendo las cosas asi, parece claro
Itpue los riesgos de que la Oficina Esparfiola de Patentes
naMarcas se vea obligada, muy a su pesar incluso, a
imeteger intereses que el propio titular abandona desa-
wugarecerian con la eliminacion del examen de anteriori-
xdades. Por estos motivos muchos se preguntan si el
' mantenimiento del examen de anterioridades esté refii-
Jdw con la dindmica empresarial, que hace a las marcas
“onds efimeras, pues los gustos de la gente también son
)CTe S variables, lo cual puede traer como consecuencia
10Ke aunque las marcas se registren para diez ainos —
ppotes asi lo establece la ley— realmente a los dos o tres
/a@rhos estén en situacion de desuso o abandono. Ademas,
difielogiable objetivo perseguido por el examen de ante-
uiidades (que es en realidad la formula que nuestro
prelectivo preferiria y, sin embargo, ahora estamos tra-
stando esta formula alternativa) no se puede cumplir al
N@en por cien en ningun caso, ya que siempre queda
Mibierta la puerta de la marca comunitaria por la que
:aitran en Espafia marcas a las que no se les puede obje-
aime de oficio, marcas anteriores. Y no se olvide que
oastamos hablando de un numero extraordinariamente
ladto de marcas comunitarias, nada menos que 103.977
|aBtrcas comunitarias habian sido registradas hasta el 31
aflegmarzo pasado, en cinco afios de funcionamiento del
sistema, y de un total de 213.789 solicitudes presenta-
nilas en el mismo periodo de tiempo. Ademas, piensen
'gpte manteniendo el examen de anterioridades se hace
amds dificil el registro de marcas espafiolas que el de
Jearcas comunitarias. Si eso fuera asi, si fuera mas difi-
| tilsregistrar las marcas espafiolas que las marcas comu-
esitarias, habria todavia una fuga mayor de solicitudes
sibacia la via comunitaria, pues las empresas seguirian la
yrsdxima de que lo importante es obtener el registro,
deryendo de obstaculos derivados del examen de ante-
cdoridades, que en el sistema de la marca comunitaria
gis-existen.
rez Bn resumen, el Colegio Oficial de Agentes de la
iferopiedad Industrial es de la opinion que debe mante-
:ulerse el examen de fondo, incluyendo el examen de
:anterioridades que la Oficina deberia realizar durante
a@bplazo de tramite de presentacién de oposiciones; es
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decir, debe haber siempre unificacion de esos p
dos. Pero como el objetivo principal que debe logr
—Y que entiende bien este Colegio— es la unificar
de las fases del examen de fondo y oposicion,
Colegio no objetaria una férmula alternativa de ¢
promiso que, partiendo de la mencionada unifica
de tramites, contemplara la supresion del exame
anterioridades. Y todo ello en mor de la deseada
dez y eficiencia invocadas en la exposicion de mot
del nuevo proyecto que SS.SS. tienen que consic
Finalmente, el colectivo que represento cree que |
razonable que no haya una disociacién de la ta:
solicitud entre tasa de solicitud propiamente dict
tasa de registro. La primera, la tasa de solicituc
cobraria a todo el que solicite una marca y la segt
la tasa de registro, so6lo al que obtenga su registr
el sistema del nuevo proyecto resultaria que paga
mismo quien viera denegada su marca que el que
viera su registro. Evidentemente ello no es 16g
aparte de que no responde al concepto de tasa
precio de un servicio publico. Quien no obtiene
registro no disfruta del servicio publico de la prot
cion registral de su derecho.

Muchas gracias, sefiora presidenta; muchas gr:
sefiorias, por su atencién y por su paciencia.

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Cata
lan (Convergéncia i Unid), tiene la palabra el se
Silva Sanchez.

El sefiorSILVA SANCHEZ: Muchas gracias, do
Alberto Elzaburu, por su comparecencia en esta C
sién. Yo querria plantearle dos cuestiones. Una, rel
a un tema que no ha tratado pero que estoy segt
que la presidenta vera la absoluta congruencia cc
comparecencia, es la opinién que le merece a su !
gio la disposicién adicional tercera cuando estable
modificacion del articulo 155 de la Ley de Patent:
hace referencia a la posibilidad de actuar ante la C
na Espafola de Patentes y Marcas a los interesadc
capacidad de obrar, de conformidad con lo previst
el titulo 11l de la Ley 30/1992, del régimen juridico
las administraciones publicas y del procedimie
administrativo coman. ¢Qué opinién le merece
planteamiento?

Me gustaria que me aclarase la posicion o la o
entre comillas transaccional que hace el Colegio y
no encontramos aqui en un diagrama. ¢Esa pos
intermedia del Colegio supone admitir una fase pr
a la oposicidn de oficio, pero que ese examen de ¢
no haria referencia a las anterioridades sino exclu
mente a las prohibiciones absolutas? ¢ Es eso lo g
dicho? ¢ 0O bien hace referencia a una tramitaci¢
fase Unica de las oposiciones y del examen pero ¢
nando de ese examen las anterioridades? No s¢
que ha dicho es que se podria llegar a admitir el
men de oficio previo a las oposiciones pero Unicam

rém cuanto a las prohibiciones absolutas y no a las ante-
reeridades, o si por el contrario el planteamiento que
id@fectla es, en esa fase conjunta de oposicién y examen,
:gfléminar del examen las anterioridades. No sé si me
nexplico bien. Me gustaria, si es posible, conocer su opi-
ignon sobre estos dos aspectos.
1 de
api-La sefioraVICEPRESIDENTA: Por el Grupo
/&cialista tiene la palabra el sefior Navarrete.
rar.
5 e&l sefiorNAVARRETE MERINO: Empezaré por
alde preocupaciones que ha expuesto y por las que el
agpmpanero que me ha precedido en el uso de la palabra
gwanifiesta.
1daCreo que todos los grupos parlamentarios hemos
_IEgibido una comunicacion de la Camara de Comercio
«p Barcelona en la que se defiende una tesis que yo
(L0 que es idéntica a la tesis mas dura de las dos tesis
sgue ha planteado, que es la coincidencia del examen de
o?fieio de las anterioridades con la oposicion de los ter-
gleros. A medida que avanzaba su intervencion, yo tenia
.da preocupacion de en qué momento del procedimiento
administrativo situaba la coincidencia de la previsible
sigosicion de terceros y el examen de anterioridad, y lo
ha resuelto con plena ldgica, por lo menos coincidien-
do con la mia, que no sé si la podemos calificar de
plena. Como la publicacion de la solicitud de marca o
jole nombre comercial, que frecuentemente nos olvida-
mos de que también esta en la ley, se hace a los efectos
de una notificacion a terceros parece que en el caso de
que prosperara la tesis de que coincidiera el examen de
rrainterioridad con la oposicidn de terceros, debieran rea-
tiizarse ambos, oposicion y examen de anterioridad, con
pdsterioridad a la solicitud presentada en la Oficina
1EBspafiola de Patentes y Marcas. Yo estoy plenamente
.ale-acuerdo porque, ademas, me parece que es la Unica
edianultaneidad posible.
s y Hay también otro argumento para defender su tesis
fighe usted no ha utilizado. En el articulo 18 del proyec-
stoomos encontramos con una sorprendente exoneracion
1 da responsabilidades. En defensa de la enmienda a la
leotalidad, yo comparé desde la tribuna del Pleno esa
1texoneracion de responsabilidad consagrada en el parra-
sfie 2 del articulo 18 del proyecto, que hace referencia a
cuando defectuosamente se haya verificado por la Ofi-
atima Espafnola de Patentes y Marcas la busqueda de las
Jaeterioridades, con ese letrero que aparecia en los gara-
cjésy que ahora parece que ha desaparecido después de
vialltiples sentencias declarando invélida la exonera-
iddn de responsabilidad; exoneracion de responsabili-
ield que no debe admitirse por la defectuosa custodia
ledlbdos vehiculos depositados en un garaje o en un taller
I giITon menos razon cuando no es el propietario de un
igaraje o de un taller el que actta sino un funcionario de
dal®ficina Espafiola de Patentes y Marcas. ¢ Hasta qué
ppamnto es constitucional que se diga que ese funcionario
maede actuar irresponsablemente, deficientemente?
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Todos sabemos que la empresa privada tiene dos |
nismos que son el palo y la zanahoria. Yo soy funci
rio y tengo mucha experiencia de contacto taml
como ciudadano con las administraciones publice
claro que hay multitud de funcionarios que obedec
motivaciones morales en el desempefio de su fun
pero a fin de cuentas la naturaleza humana es fr¢
necesita de ese doble estimulo, positivo uno y neg

el otro. Si prevaleciera la aberrante idea de que la Of

cina Espafiola de Patentes y Marcas esta exonere
responsabilidad, el Unico correctivo que se puede i
ducir es la conjuncién de esfuerzos del tercero de
diendo posibles anterioridades y el esfuerzo d
Administracién, que a lo mejor es muy deficiente, e
busqueda de esas anterioridades. Por consiguie
exoneracion de responsabilidades del articulo 18

naturalmente mi grupo preferiria que desaparec
abona la tesis que usted acaba de defender. Si es a
en la idea de que es conveniente acortar los plazc 3
no sé que opinara usted sobre esto, pero en la di¢ 2

cion adicional quinta se hace referencia al plazi
cinco meses, por debajo del plazo tipo del prc
dimiento administrativo que, como es sabido, e!
seis, al de ocho meses que ya lo rebasa, al de 12

gue ya lo rebasa e incluso al de 18 meses, con Ic cu

estamos en el caso que usted censuraba —
comparto su censura— de que la tramitacion d
expediente de este caracter puede durar afios. Po

siguiente, todo lo que se haga en el sentido de sirn I
near posibles actuaciones e incluso reducir a la n it

los plazos de esa disposicidn transitoria quinta

beneficiar el funcionamiento de nuestra comunid: 1

de la Administracion publica.
Queria hacerle una pregunta porque el laconism
informe del Consejo de Estado me obliga hacerla

el informe del Consejo de Estado se hace referen i

gue su Colegio critico los articulos 47.2 y 53 del bo
dor que le fue sometido, que puede cambiar con
pecto al que luego se presenta en el Consejo de N
tros y el que finalmente accede a la Cadmara. De mi
que ni aun pensando en los articulos que han en
en la Camara numerados como 47.2 y 53 me pi
hacer idea de cuales fueron las objeciones que us
formularon. No sé si en estos momentos estara ust
condiciones de repentizarlo, pero me gustaria cor
aquellas dificultades que observaron para ver si
sido resueltas definitivamente en el proyecto o hay
tenerlas en cuenta en los trdmites de ponencia, C
sion y Pleno.

Me gustaria saber qué opinion le merece que «
primera solicitud que se formula en la Oficina Espe
la de Patentes y Marcas no aparezca la designacic
su nombre, apellidos y domicilio del agente de la |
piedad industrial que puede estar interviniendo ¢
caso, que si figuraba en la ley anterior y ahora ha
parecido del articulo 12.

lecd-a Ultima pregunta es qué experiencia cree usted que
n3an tenido las marcas derivadas en las vicisitudes de la
iépficina Espafiola de Patentes y Marcas y, en general,
sdg las marcas en la vida de nuestro pais.

na

ionLa sefiora/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par-
ylegnentario Popular tiene la palabra el sefior Fernandez
iR Trocdniz.

iaIOFeI sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
teOS: Gracias, sefior Elzaburu, por la comparecencia
MRy en esta casa; casa a la que, respecto a los compare-
“gientes que vienen con ocasion de la tramitacion de los
 ferentes proyectos de ley solemos decir —al menos
t@qéyo lo pienso— se suele entrar con temor y luego
'gmpre se sale con afioranza. Es asi el Congreso de los
.iputados, y es bueno que la vida social se incorpore a
'vida parlamentaria enriqueciendo la discusion de los
s rgyectos de ley y enriqueciendo también las diferen-
_posiciones que en relacion a la redaccion futura de
S articulos que queden plasmados en el Boletin Ofi-
.Glal del Estado puedan conocerse los diferentes crite-
[0S y opiniones, las diferentes alternativas que en su
]gi%sexistieron y que dieron lugar a su concrecion defi-
nitiva.
oy a ser muy breve en las preguntas, que van a ser
a?rcas, cortas y escasas, en relacion con lo tratado en
ta Comisién. Como comentario de caracter general,
SWerificacion de oficio de las anterioridades a veces
' resultados chocantes, como se ha puesto también de
nifiesto antes en otras comparecencias. En ocasio-
8s puede producirse que, a pesar de no oponerse
nadie, se puede denegar una marca o un nombre comer-
ial, lo que parece un contrasentido en la medida en
e, a través de los magnificos profesionales que llevan
Befecto el llAmese comercio, concesion, transmision
8& marcas y nombres comerciales, a pesar de haber
'%enido posible acceso a oponerse, sin embargo no se ha
‘§cho, con lo cual podemos presumir un consentimien-
I tacito a la nueva concesion de la marca o el nombre
N€bfnercial. Esto es simplemente a efectos de pura refle-

ed®n cuanto a las preguntas que queria formularle, una
esi®sefiere a los plazos normales de concesién que exis-
dé&ien el sistema actual espafiol y a los plazos de con-
)e&sion en la otra oficina de caracter internacional que
1&bién tiene su sede en Espafia, en Alicante, la Ofici-
JH&8 de Armonizacion del Mercado Interior, en el sentido
YA cudles plazos son mayores 0 menores para que nos
ilustre, no mayor o menor como tales objetivos, sino
nid® plazos concretos légicamente sin oposicion, y
irablando siempre para uniformizar los posibles crite-
o8, hablando siempre de marca de una sola clase.
ro- También me gustaria conocer cuél es el coste aproxi-
1relado que viene a representar para un profesional del
esno la obtencion de una marca para su cliente, tam-
bién hablo siempre sin oposicion, y asimismo cuanto
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viene a ser el coste de mantenimiento de la marc
decir, el seguimiento de la marca en todas sus vic
des, estando pendiente de las publicaciones oficial
relacién con las nuevas solicitudes que se realize
concesion de marcas y hombres comerciales.

La sefiora/ICEPRESIDENTA: Tiene la palabra ¢
sefior De Elzaburu.

El sefiorVICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL (don Alberto de Elzaburu): Contesto en prir
lugar a la intervencién del sefior Silva Sanchez. St
mera pregunta se refiere a la opinion del represen
de la corporacion en relacién con la disposicion ad
nal tercera, el articulo 155, sobre la posibilidac
actuacion de interesados ante la Oficina de patent
acuerdo con la Ley de procedimiento administrat
Naturalmente, una corporacion desearia obten:
méximo de posibilidades para los miembros de

colectivo. Sin embargo, nuestra corporacion comp en

de que los vientos que corren en la comunidad eut
son unos vientos de libertad. Por tanto, nuestra cc
racion no se ha opuesto a esta posibilidad que con

la Ley de procedimiento administrativo, que por ¢ r

parte nosotros entendemos que tiene una matizaci

el sentido de que esa disposicion que permite a ug

guiera ostentar la representacion de un tercero
referirse a unos casos de representacion esporé

individualizados y no a la representacién profesior 1

habitual, que entendemos que esta en el segundo
fo cuando se habla de los agentes de la propi
industrial.

El segundo punto planteado por S.S. ha sido la
posicién alternativa del Colegio de Agentes. A este

pecto no se le oculta a ninguno de ustedes que ct andb

se acude a una instancia como ésta, de la import
del Congreso de los Diputados, representando ¢
entidad corporativa, el representante tiene que ten
cuidado exquisito al expresar su opinién, porqut
toda comunidad existen siempre matizaciones qt
definitiva luego hacen gue las respuestas puedan
pretarse incluso indebidamente, probablement:
muchos casos por desconocimiento y en muy poc
aislados casos por mala fe. El Colegio Oficial de A¢
tes de la Propiedad Industrial seria partidario, en
mer lugar, de un sistema maximalista, siempre a
de agrupar el examen con la oposicion, de maner:
se suprime una de las fases que contempla actuall
el nuevo proyecto. Repetir que seriamos partidaric
primer lugar de esa férmula. Pero yo he sometido
férmula alternativa que nuestro Colegio aceptaria s
fuera el sentir de este Congreso y si ese fuera el
de la mayoria de las personas que como experto
acudido aqui a informar, puesto que también ve
ventajas, y es el sistema alternativo de supresio
examen de anterioridades, porque entendemos qu

L,nesproduce lo que pudiera interpretarse, quiza con un
itanguaje demagdgico, una proteccion de los pobres
sfiegmte a los ricos; no es asi. El examen de anteriorida-
1d@8s en muchos casos es como el zangano en un panel
de abejas. Es decir, la citacion de marcas que no se
usan, de marcas de sociedades que ya no existen, puede
impedir el acceso al Registro —por tanto la eficiencia,
la rapidez y la eficacia— de nuevas marcas, con lo cual
a quien en definitiva se castiga es al pequefio, que tiene
que hacer un intento de registro sucesivo de marcas y
gue se encuentra con citaciones de oficio de marcas que
€& 1o mejor estan en desuso o cuyos propietarios han
Pdejado de existir, y maxime ahora cuando, como hemos
ABado anteriormente, se trata de una vigencia de diez
8fos, porque cuando existian quinquenios, sefioria —le
nsta bien porque veo que esta muy enterado de nues-
% eprobleméltica—, a los cinco afios se podia aclarar la
’%iﬁuacién porque no se renovaba la marca, pero ahora
'On diez afios y ese obstaculo puede originarse en el
légundo afio y durar ocho afios consecutivos.
Yo puedo citar un caso concreto en mi practica pro-
fqggional de una solicitud de marca que es reproduccion
a € dos intentos anteriores en los cuales un cliente mio
, 6\:uenlabrada, persona que naturalmente no puede
'neg Iobarsg dentro _de las _muItinacionaIes y de los gran-
S negocios, ha visto objetada por segunda vez su soli-
e%éld por una marca internacional de una muItinagione_tI
jidUg no se ha opuesto. Probablemente esa multlnat_:lo—
, que tiene naturalmente recursos y sistemas de ins-
>cion del Boletin y de las nuevas solicitudes, no ha
siderado oportuno ni necesario oponerse y, sin
embargo, la Administracién ha citado esa anterioridad.
»fgn la vida probablemente nada es negro y nada es blan-
&9, las cosas suelen ser grises.
n cuanto al examen de anterioridades, podriamos
festar hablando mucho tiempo sobre sus ventajas, pero
Jagbién, siendo honestos, sobre sus inconvenientes.
rR@r eso nuestro Colegio, como alternativa, aceptaria la
Sypresion del examen de anterioridades, para con ello
s R@der competir con la marca comunitaria, porque en
1&$Lt0s momentos en que la Administracion espafiola esta
kighando por la defensa de nuestras Oficinas de Paten-
y$ep Yy Marcas, por el servicio que prestan a nuestras
spomunidades, si restamos eficacia y atractivo a nues-
jHas oficinas nacionales, el flujo de solicitantes se ira
dwcia la marca comunitaria que no tiene examen de
quierioridades, y nosotros creemos que la Oficina espa-
1éiea tiene que ser competitiva. Esa es una razén adicio-
s eal, sefloria, por la cual nosotros aceptariamos esa
Jakiernativa, si eso fuera lo que el Congreso desea. Creo
ggige con ello le he contestado, sefioria.
antiPaso ahora a contestar con mucho gusto al distin-
aido diputado del Grupo Socialista sefior Navarrete.
1k ha indicado que existe una comunicacion de la
@Amara de Comercio de Barcelona en la que, si yo he
ésitendido bien, esta entidad estaria a favor del mante-

6778



CONGRESO

27 DE ABRIL DE 2001.—Num. 226

nimiento del examen de oficio de anterioridades. (
gue es asi, sefioria.

El sefiorNAVARRETE MERINO: Si me permite
la Presidencia, coincidiendo con la oposicién de
tercios.

El sefiorVICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL (don Alberto de Elzaburu): O sea, aglutinar
y uniendo ese plazo. Creo que estamos todos de ¢
do en aglutinar, porque con ello logramos celeridac

La postura de la Camara de Comercio es la prir
postura que mantiene este Colegio; mantenimi
total. Sin embargo, yo he recordado que el Cole
como alternativa, en mor de una mayor rapidez y 1
bién considerando los problemas que pueda plantt
examen de anterioridades, aceptaria su supresion.

Segundo punto. Su sefioria ha manifestado su «
perplejidad ante el articulo 18, parrafo segundo,
nuevo proyecto en cuanto a exoneracion de respor
lidades cuando se haya realizado la busqueda de
rioridades por parte de funcionarios de la Oficina E
fiola de Patentes y Marcas. A este respecto, con:
los respetos y admirando el tono de su intervenciol
creo que la comparacion con la responsabilidad d
propietarios de garajes en cuanto a los depdésitc
automdviles quiz4 aqui no sea exactamente pos
porgue en ningun régimen del mundo ninguna Adm
tracidén puede garantizar los examenes de anteric
des. La propia Oficina Europea de Patentes, que
miles de examinadores, personas con unas remu
ciones verdaderamente altas, con una situacién e
cional en cuanto a exoneracion de impuestos, este
especializado de examinadores tampoco garantizi
del examen surjan todas las anterioridades, porgt
hay ningun funcionario en ningln sistema que pt
garantizar esa perfeccién. Esa perfeccién no es po
sencillamente. Entiendo que no hay ningun probl
constitucional y ninguna cuestion de irresponsabili
en el caso de que un funcionario, como puede ser
normal, por las circunstancias que sea, omita un ar
dente. Igual puede ocurrir en la Oficina de Patente
Munich, en la que un gran examinador omita la cita
de una patente que puede ser la mas pertinente
antecedente en cuanto al examen previo.

Ha hablado S.S de acortar los plazos. Estamos
mente de acuerdo. Su sefioria se ha mostrado part
de suprimir el examen de anterioridades a base de
densar el examen de fondo con el examen de ante
dades. Yo ya he expuesto la posiciébn que como co
Vo tengo que mantener y la alternativa que ofrezc
nombre de ese colectivo, y esta alternativa abona
samente en el sentido de su intervencion.

Su seforia ha planteado el informe del Consej
Estado en relacién con el articulo 53, es decir, el 1
de considerar cosa juzgada. El Congreso de los Di

relms ha acertado convocando a grandes expertos, entre
ellos a tres catedraticos de universidad. Por lo tanto, el
tema juridico puede ser tratado con mas autoridad que
la que pueda tener este modesto abogado de alcance
ltisitado. Pero quiero decirle como cuestion de tipo
practico que yo estaria totalmente de acuerdo en que
esa excepcion no existiera, en el sentido que no consi-
dero —y me han precedido en esa opinion ilustres ora-
dores— que sea oportuno que no se pueda revisar ante
s tribunales civiles materia que haya sido objeto de
é&posicion ante la jurisdiccion Contencioso-adminis-
trativa, ante la cual, segin se ha manifestado ante esta
&Cdmision del Congreso, en materia contencioso-admi-
Mstrativa, no se pueden plantear todo tipo de cuestio-
l'l@es ni aportar pruebas ni documentacion.
IM-Finalmente, S.S. me ha preguntado qué opinion me
afr@irece el que no aparezca el nombre de los agentes de
la propiedad industrial. Creo que era en el contexto de
g#antervencion obligatoria ante la Oficina espafiola.
dgbl?uede S.S. aclararme a qué contexto se referia?
sabi-
anteE| seiorNAVARRETE MERINO:  Antes, cuando
pan el procedimiento administrativo ante la Oficina de
)y@agentes intervenia el agente de la propiedad industrial,
, ¥ la solicitud se hacia figurar su nombre y domicilio,
loe imagino que a efecto de notificaciones. Eso ha
sdbsaparecido.
ble,
lis- El sefiorVICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
i AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUS-
€fRIAL (don Alberto de Elzaburu): Tiene razén. Como
i¢oalas las cosas, no es ni blanco ni negro, sino gris, por-
cgpe tiene ventajas el que aparezca, pero también tiene
rimconvenientes. Por ejemplo, desgraciadamente, hoy
@lie nuestra corporacion se enfrenta con un intrusismo
2@wpectacular y hay cantidad de organizaciones que, al
:dacaire de las nuevas tecnologias, estan ofreciendo ser-
iMiejos e interfiriendo en la labor profesional de repre-
nsantantes oficiales del Colegio Oficial de la Propiedad
ldddustrial, que tienen encomendado un encargo por un
Taliente. Qué duda cabe que el lado negativo de que
eegistiera el nombre, junto a otros positivos, seria preci-
s siEmente el que fuera mas facil detectar quiénes son los
i@yentes en cada caso y mas facil interferir con la labor
gnofesional que efectlan los representantes elegidos
por los propios clientes. Asi pues, es una cuestion que
t&ne aspectos favorables y aspectos negativos.
Jariba Gltima pregunta que ha planteado S.S. es la relati-
cea-a nuestra experiencia sobre la tramitacion de las
ionarcas derivadas en la vida de nuestro pais. La expe-
setencia es limitada. Las marcas derivadas no plantean
) Brayor problema. En realidad, si son derivacion de una
‘ao@rca ya registrada, es cuestion de que se examine si
conserva los elementos principales, y eso no plantea un
pgeoblema especial.
'maVoy a contestar ahora, con permiso de la Presiden-
uté, al sefior Fernandez de Troconiz. Se entra con temor
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y se sale con afioranza. Pues si, sefioria, ése es m’

miento. Es la primera vez en mi vida que tengo el h
de ser citado para comparecer por el Congreso ¢
Diputados, y le confieso que para mi ha sido una
gria extraordinaria y una experiencia que no olvid
Yo entraba con temor y saldré con afioranza.

Su sefioria también ha hablado sobre la verifica
de anterioridades, que a veces produce resultados
trarios. Ya he tocado el tema y estoy de acuerdo el
en muchas ocasiones la verificacion de oficio de ¢
rioridades por la Oficina produce problemas, que
vez de proteger a los pequefios les perjudica, en ¢
que hace mas dificil su acceso al registro precisan
por aguellas marcas que constituyen, como se di
lenguaje vulgar, el perro del hortelano, que ni comr
deja comer al amo, y son marcas que Unicamente
an como barreras. De manera que estoy de acuer
esa apreciacion. Es cierto, como decia S.S., qu¢
podido oponerse, y eso es lo que deben hacer ho
porgue si no hay una oposicion, el sistema comuni
de marcas lo que produce es una concesion auton

Finalmente, S.S. ha pedido una elaboracién dt
plazos que pueden transcurrir en la concesién de
solicitud de marca sin oposicion. Para ser breve
acuerdo con la actual Ley de marcas, el plazo, sin
sicion, puede oscilar alrededor de ocho, nueve o
meses, en lineas generales. Sin embargo, la Of
Espafola de Patentes y Marcas, cuando es nect
jugar con el plazo prioritario para solicitar una me
internacional, tiene la suficiente agilidad y la suficie
presteza como para poder efectuar la concesion
plazo de cinco meses. Entiendo que el plazo que
bleceria el nuevo proyecto de ley que hoy examine
seria mas largo. En estos diagramas que tiene
muestra graficamente, y el plazo sin objeciones
desde luego mas largo, por lo menos ocho o n
meses. Si se fuera a la alternativa de supresion de
men de anterioridades, creo que el plazo se acorti
que se podria llegar a una concesion en un plazo
ximadamente de unos cinco meses. Por otro lado.
ha preguntado por el coste aproximado para el cli
de la tramitacion de una solicitud sin vicisitudes. A
el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inc
trial, por prescripcion normativa, tiene solamente
tarifas orientativas, de manera que existe liberta
precios. Pero las tarifas orientativas arrojan un cos
35.000 pesetas aproximadamente que, comprend
la totalidad de las tasas, tasa de solicitud y tasa de
cesiodn, viene a resultar de unas 50.000 pesetas; il
en que son cifras orientativas. La tendencia es a le
y, si el nuevo procedimiento que SS.SS. establec
es més rapido y mas sencillo, es probable que las
fas de los colegios, en vez de continuar subie
siguiendo la égida de los tiempos, mantendrian p
menos los costes aunque no bajaran.

En cuanto al coste de matenimiento, esta en rel:
con las tasas que fija la Administracion. Los honore

serdfesionales son extraordinariamente limitados, del
norden de 3.000 a 5.000 pesetas; de manera que el coste
: ;s mantenimiento por parte de los profesionales es
algrdcticamente negligible. Otra cosa son las tasas, que
rge suelen modificar todos los afios.

ionLa seforaVICEPRESIDENTA: Gracias, sefior
dolzaburu, por su presencia y por la aportacién que
cugone su intervencion.

te-

€N pEL SENOR SUBSECRETARIO DEL MINIS-
antoTER|IO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

2nte (GONZALEZ-BUENO CATALAN DE OCON).

?rfin(Nl]mero de expediente 212/000474.)

\Cl0-pEL SENOR DIRECTOR GENERAL DE
lo en A OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y
hanMARCAS (LOPEZ CALVO). (Nimero de expe-
dia.diente 212/000471.)
ario
iticd.a sefioraVICEPRESIDENTA: Pasamos a la
lsijuiente comparecencia, del ilustrisimo sefior don
Warlos Gonzéalez-Bueno y de don José Lopez Calvo.
deTiene la palabra don Carlos Gonzéalez-Bueno Cata-
P& de Ocon.
liez
sin&l sefior SUBSECRETARIO DE CIENCIA Y
SAECNOLOGIA (Gonzalez-Bueno Catalan de Ocon):
c8eforias, es para mi motivo de gran satisfaccion com-
itparecer ante el Congreso de los Diputados para defen-
nden un proyecto de ley, el de marcas, en el que tanta ilu-
'gwn hemos puesto tanto en la Oficina Espafola de
neatentes y Marcas como en la Subsecretaria del Minis-
1teido de Ciencia y Tecnologia. Hemos puesto ilusion en
2Hste proyecto en la medida en que consideramos que la
gv®piedad industrial esta llamada a jugar cada vez mas
axapapel sumamente relevante en una economia globa-
ribzada y para favorecer una adecuada proteccion e
Aropulso de un factor de competitividad tan esencial
S6mo es la innovacion.
‘nteSeforias, este proyecto tiene un doble contenido.
|(Bara empezar, tiene un contenido necesario. Nos viene
I$mpuesta la renovacién de un proyecto de ley de mar-
1@88Ss como consecuencia de haberse producido algunos
ti#os que exigen adoptar —y por tanto nos obligan a
2lelcerlo— algunas medidas legislativas.
:nd&n primer lugar, el Tribunal Constitucional se ha
cprenunciado sobre la Ley vigente de 1988 —como
sggben SS.SS.— en unos términos que, si bien son muy
bigaorables a la misma, hacen algunas tachas, yo diria
'gure de pequefia entidad, a las que da adecuada respues-
tasi-el proyecto de ley que hemos presentado ante esta
1@aAmara. En segundo lugar, es preceptivo hacer algunas
rddaptaciones de caracter comunitario e internacional,
muy particularmente a la directiva relativa a la aproxi-
sidracion de las legislaciones de los Estados miembros
i@n materia de marcas, pues si bien esta transpuesta en
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su practica totalidad, quedaban algunos flecos pen
tes como consecuencia de que la ley vigente es an
a la publicacidn. Existen otros tratados y protocc
internacionales, muy particularmente el Protocolo r
tivo al Registro internacional de marcas; el acue
sobre los aspectos de derechos de la propiedad in
tual relacionados con el comercio y el Tratado sob
derecho de marcas y su reglamento.

Igualmente, hemos querido atender unos conten
dar respuesta a unas demandas que no nos veni:
zadas, que no reflejan un contenido necesario,
meramente potestativo y que querian, en defini
mejorar el proyecto de partida que es la Ley vigent
marcas de 1988. Ahi hemos dado respuesta —y p:
si me lo permite la sefiora presidenta, someramen:
la medida en que todo ello fue objeto de exposit
detallada por parte de la ministra en la comparece
ante el Pleno— a una serie de inquietudes. En pr
lugar, hemos querido definir adecuadamente y refc
la proteccién de la marca renombrada en Espan
segundo lugar, hemos querido agilizar el procedirr
to de concesion, sin perder de vista, eso si, que E:
es probablemente el pais en el que las marcas se
gen con mayor velocidad de todo nuestro entorno
dico. Sin embargo, no nos hemos querido contenta
esa rapidez y queremos agilizar ain mas el pro«
miento, sin mermar, eso si, las garantias en el mi
Hemos querido simplificar al margen del procedimi
to y agilizar el sistema en su conjunto. Valga cc
ejemplo la sustitucién de la marca uniclase po
marca multiclase que, sin duda alguna, tiene mi
mas légica y por lo demas es el sistema que se sig
el derecho internacional. También hemos querido
talecer y extender el contenido y el alcance del der
de marcas a través de un reforzamiento de las fac
des de prohibicién, principalmente del titular de
mismas.

Igualmente, no hemos querido descuidar una pr
dad, casi una obsesién que tenemos en el Ministe
es la de en todas nuestras disposiciones, en todas
tras decisiones, no perder de vista la sociedad
informacion. Asi, presentamos algunas disposicic
gue pretenden que esta ley de marcas esté perfect
te encuadrada en esta nueva sociedad de la informr
gue estamos viviendo y asi, desde favorecer la pr
tacion de solicitudes en la realizacion de todos los
mites a través de vias telematicas, pasamos po
medida que me parece muy novedosa, que esper
se siga en otros proyectos, como es la de estak
bonificaciones en las tasas de hasta un 15 por cier
el caso de que los solicitantes se acojan a estos v
telematicos de comunicacion.

Hemos querido favorecer la proteccion de los co
midores que en la ley actual, si bien eran escuch
por parte de la Oficina Espafola de Patentes y Ma
no tenian una apoyatura legal suficiente. Hemos i
ducido algunas novedades de indole juridica no d¢

i@ables, como son la posibilidad de someter a arbitraje

atina disposicion administrativa, lo cual es absolutamen-

de novedoso en nuestro ordenamiento juridico y res-

lponde a la peculiar naturaleza de estas resoluciones
‘dmiministrativas en las cuales frecuentemente no existe
2latinterés general sino mera confluencia de intereses
>mrticulares.

Por ultimo, hemos creido conveniente suprimir una
ifigura que carece totalmente de arraigo en el derecho
1domunitario, en el derecho comparado, como son los
sirulos de establecimiento, cuyas ventajas eran discuti-
vbales y que sin embargo planteaban muchos inconve-
+ dientes en la tramitacion de los otros signos distintivos
spréincipales como son las marcas.

}, ebefora presidenta, espero haber expresado, sin duda

@e un modo mas resumido y con menos acierto, qué
1diada cabe, que la ministra en su exposicion, lo que es
Tetiproyecto de ley, y creo que es preferible someterme a
4as preguntas de SS.SS. y ya ahi profundizar en el texto
. $tho estiman adecuado.
2n-
oaflba sefioraVICEPRESIDENTA: Vamos a dar la
rpédabra a los portavoces parlamentarios y, a continua-
Jcidn, en el momento de la respuesta, podran intervenir
dadistintamente.
adiPPor el Grupo de Convergencia i Unio, tiene la pala-
rboa el sefior Silva.

n-
no El sefiorSILVA SANCHEZ: En primer lugar, quie-

@ agradecer la comparecencia del sefior subsecretario,
ctlan Carlos Gonzalez-Bueno, y decir que practicamente
l@stas horas en esta sala los abogados del Estado tene-
omos mayoria, lo que siempre es algo muy agradable.
cQoiero que me perdonen el corporativismo, que dejo
itarrado en estos momentos.
as Quisiera formularle dos o tres preguntas o reflexio-

nes al sefior subsecretario. En primer lugar, se aprecia
)8 el proyecto esa penetracién, por asi decirlo, del inte-
ioép por la sociedad de la informacion en alguno de sus
yaepectos. Pero, si me permite, destacaré alguna laguna,
ectamo es el escaso desarrollo —es cierto que aparece en
1ebarticulo 34.3 d)— o tratamiento del conflicto funda-
maeenRtalmente entre la marca y el nombre de dominio.
iditry una mencion muy somera en el articulo 34.3 d).
sklay que decir que el Consejo de Estado en su informe
tidace esa advertencia sobre los problemas que podrian
utegivar de la aplicacion literal de este articulo, sobre
' tnod desde una perspectiva de efectos extraterritoriales.
eQeliza estos aspectos derivan también de que es un pro-
oyento que debid iniciarse en unos momentos en los que
wdiosexistia este Ministerio de Ciencia y Tecnologia,

donde quiza se eche de menos no aprovechar mas esa
soportunidad. Ciertamente estamos en el inicio de la tra-
aoiacion y seguro que podra incidirse bastante o mucho
cadp largo del debate.
tro-Hay un segundo aspecto. Mi grupo valora muy posi-
stleamente la introduccién del arbitraje. Ciertamente, en
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la reforma de la Ley 30/1992 mi grupo parlamenti
introdujo una disposiciéon adicional con la finalidad
que el Gobierno presentase un proyecto de ley intr
ciendo estos elementos, digamos, extrajudiciale
solucion de conflictos y mecanismas, entre otros
mediacion y de arbitraje. Si quisiera dar la oportun
al sefior subsecretario de que replicase de alguna |
ra al propio informe del Consejo de Estado, que g
es uno de los aspectos en los que este informe se
tra mas critico con el proyecto. Si bien en otros as
tos el informe del Consejo de Estado ha sido |
incorporado al proyecto, cosa que puede ser ni bue
mala, en la medida en que el Consejo de Estado tu
razon serd buena, si no, no, pero si que manifiest
amplitud de miras y esa apertura en esta materi
prelegislador, sin embargo, repito, el Consejo de [
do llama la atencion sobre la existencia, en algt
casos, de intereses generales, de intereses de los
midores, y quiz& el hecho de trasladar la soluci6

conflictos al arbitraje podria ir en algunos casos en

demérito de otros intereses generales. También t
que decir que en la medida en que se plantease ui
to civil y hubiese un allanamiento estariamos e

mismo. Seguro que hay posibilidades de que estos e

rio La sefioraVICEPRESIDENTA: Por el Grupo
JParlamentario Socialista, tiene la palabra el sefior
idNavarrete.
i de
deEl sefiorNAVARRETE MERINO: Sefor Gonza-
j&@iz-Bueno, yo también agradezco, en nombre de mi
\&EPO, su presencia en esta Comisién. Como una buena
iparte de responsabilidad en la realizacion del proyecto
1gu&-se tramita actualmente es suya, lo l6gico es que lo
dggesente como la obra mas perfecta o mas acabada de
,l@s posibles. Leibniz decia algo parecido respecto al
\dmindo. Uno es padre de las criaturas intelectuales que
j¥e8 la luz a través de él. Sin embargo, mi balance no es
. satisfactorio. Hace unos afios un espafol que presi-
giq el Club de Roma, don Carlos Diez Hochleitner,
sfiecia que estas palabras que suelen acompanar a la
-Bueva era, sociedad de la informacion y el conocimien-

5 )10 eran rigurosamente exactas, porque, segun él,

asarian muchos afios antes de que la sociedad de la
formacion se convirtiera en verdadera sociedad del
l ocimiento. Eso que él decia en abstracto y pensan-
g%_sobre todo en los valores éticos que acompafan al

nocimiento es aplicable al caso de la Oficina Espa-

la de Patentes y Marcas. Nos tenemos que preguntar
POr qué hay tan pocas marcas espafiolas y por quée hay

reses generales pudieran ser de alguna manera d f A

dados no ya a través del arbitraje, sino a través
combinacioén, en algunos casos, de demanda vy al
miento en un proceso civil. Al menos si quisiera dal
oportunidad.

Finalmente, también hay un apartado que en lo J
llevamos de mafiana ha sido objeto de alguna cr i
gue es la regulacion que se contiene en el proyec 2
la marca notoria, que si se cita como notoria, y ¢ 2

marca renombrada, que no se cita como marca re
brada. Por tanto, también me gustaria —ya sé que
mMos muy justos de tiempo— conocer su opinion
pecto a alguno de los planteamientos, si hut
convenido introducir en el proyecto la definicién
cada una de estas marcas, separar la marca notor
marca renombrada y su diferente tratamiento juridi
si, por el contrario, se entiende que la regulacion qt
efectla, entre otros articulos en el 8, es suficiente
proteger los intereses legitimos de los titulares de
marcas respecto a actuaciones que pueden consid
de aprovechamiento ilicito de una reputacion o d
trabajo ajeno.

En cualquier caso, muchas gracias por su com;
cencia. Ciertamente estoy convencido de que a lo
de la tramitacion de este proyecto, como ocurre
otros, la propia intervencion del Ministerio, fundam
talmente a través del grupo parlamentario que pi
apoyo al Gobierno, nunca sera rechazada, ni m
menos, por otros grupos parlamentarios, al meno:
el mio, y que consideramos que es bueno que los r
terios no se desentiendan de los proyectos cuanc
remiten a la Camara.

' qitas marcas internacionales o comunitarias, y lo
y,Jismo que ocurre con las patentes. Por consiguiente,
ngﬁ el mecanismo de informacion de la Oficina Espario-
*#fde Patentes y Marcas parece que hay un obstaculo en
la_ cadena que impide que la informacidn se convierta
WMEncretamente en conocimiento a los efectos de esti-
ular la inventiva espafiola, a los efectos de agregar a
1§8%ultura los intangibles que representan las marcas y
*|I65 nombres comerciales. Quiza la persona que le pre-
fEBdié en el uso de la palabra emple6 la expresién de
;ﬁ@hﬂicto de pobres y ricos en la Oficina Espafola de
>Patentes y Marcas. Uno conoce el caso de inventores,
©&8an de signos distintivos, sean de procedimientos o de
i‘i"‘nodelos, gue no se atreven a acercarse a la Oficina
AydBariola de Patentes y Marcas porque consideran que
G condicion econdémica, digamos de rango inferior, lo
2®¥co que les posibilita es al aplazamiento de las tasas.
J@sh pudiera ser una de las razones por las que nuestro
St¥nero de patentes, nuestro nimero de modelos de uti-
'TRdSkl, nuestro nimero de marcas registradas, nuestro
wlmero de nombres comerciales registrados nuestro
numero de rétulos comerciales registrados, no tiene
afemto de comparacion posible con lo que al margen del
Ui@Qistro ocurre en la sociedad.
>onUsted ha despachado de una manera muy rapida el
Nema de los rotulos de establecimientos. Estoy dispues-
'$taa acompafiarle por la calle que usted quiera de
ckiadrid para ver cuantos rétulos de establecimientos
[pxisten y si le incumbe alguna responsabilidad a la Ofi-
iiBta Espafiola de Patentes y Marcas para, respecto a
1@8®s rotulos que de una manera no facil ustedes dero-
gan, ver si habria unos mecanismos para que se siguie-
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ran manteniendo con la proteccion que el registre
otorga. Y digo que ustedes los eliminan no facilme
porgue alguna virtualidad tendran cuando le ded
tantas disposiciones del derecho transitorio de este
yecto de ley y tan complejas garantias para la extir
gradual en el tiempo. Por consiguiente, algo estéa fe
do en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. L¢
a decir una de las cosas que fallan. Hay unos mec
mos de publicitacion del acervo cultural e intelect
depositado en la Oficina Espafiola de Patentes y
cas. Hay un gran acervo, pero no todo el que del
existir. Uno de los principios caracteristicos, tantc
las patentes como de las marcas, es que el recc
miento por la Oficina Espafiola de Patentes y Ma
es simplemente el vestibulo de entrada a la explot:
ulterior de la patente, del modelo de utilidad, del n
bre comercial, de la marca, de cualquiera de las a
dades que justifican la existencia de la Oficina Esp
la de Patentes y Marcas. Sin embargo, los funcion
tienen una labor demasiado aséptica. En un mon
en que los conocimientos estan caracterizados p
vertiginosa sustitucion de los mas recientes poi
anteriores, hay cantidad de patentes que estan ol
tas, simplemente porque nadie se ha ocupado de |
las a aquellos sectores de la actividad econ6mica
que les pudiera interesar su explotacion. Por cc
guiente, me parece que, ademas del examen de al
ridad, del examen sobre la esencias democraticas
marcas, etcétera, debiera existir a disposicion de le
cina Espafiola de Patentes y Marcas un nomenc
actualizado de las empresas que por razén de su «
social, clasificadas de la manera mas homogénea
ble con el método que la Oficina Espafiola de Pate
y Marcas utiliza, facilitara que en un determine
momento la Oficina de Patentes y Marcas pudiera
a los empresarios interesados: tenemos este tif
patentes, tenemos este tipo de marcas de garant
pueden ser interesantes para su actividad econém
no limitarse —como hoy hacen— a esperar pasivar
te la llegada del consumidor o del usuario interes
Sobre el tema de las marcas de garantia quiero
rirle una experiencia personal, no valida por lo
tiene de personal, sino por lo que puede tener de
ralizada. En una ocasion, con motivo de alquilal
apartamento, me encontré con un antiguo frigori
gue tenia un dispositivo estropeado y me fui a busc
elemento que lo sustituyera. La Unica sefial de id
dad que encontré en el frigorifico era el modelo —r
fabricante— y el sello de Aenor. Me dirigi a Aen
hice inatiles pesquisas por cantidad de establecin
tos de venta de electrodomésticos, nadie me podia
quién era el fabricante de aquel producto y despur
una indagacion propia mas de Scotland Yard que ¢
parlamentario, pude averiguar que ese electrodon
co era de fabricacion italiana que por un proceso ¢
plejo de cesiones y fusiones habia llegado a conve
en Fagor, el cual no disponia en su almacén del art

lgge yo pretendia inutil o inocentemente sustituir.
ngPuede pensarse que un articulo, avalado por una
:amarca de garantia, dé lugar a todo ese tipo de vicisitu-
pdes y, al final, tenga uno que recurrir a alguno de sus
si@migos manitas, para que le haga el accesorio que se ha
astropeado, que, ademas, es muy habitual en los elec-
viogdomésticos, la puerta del congelador? En ese
um®mento yo hubiera deseado disponer de una accién
1@ue ni existia en la antigua ley ni existe en la actual,
lgue era la posibilidad de pedir que se sancionara a
eflanor o de que se le hiciera una advertencia o de que
= me indemnizara por los perjuicios que habia tenido,
'@aitre otros, en conferencias telefonicas y en pérdida de
séempo recorriendo infructuosamente un montén de
>Establecimientos.

M- Respecto al tema del arbitraje comparto lo dicho por
tigit compariero de profesion juridica. Es verdad que hay
fimuchos casos en que los conflictos que pueden surgir
res materia de marcas implican exclusivamente intere-
2883 privados, pero, cuando implican intereses publicos,
réué se deberia hacer? ¢ Se puede someter a arbitraje la
lagsposicion por un particular de los intereses publicos
somcernidos? En mi opinién hay un interés publico
Nauy evidente: que las marcas sean ciertas y seguras y
vipse sean numerosas es un interés publico, y todo eso
18Bta cuestionado por la existencia del procedimiento de
eibitraje.

e laBor ultimo, le formularé dos preguntas: si cree que el
Qfroyecto recoge todas las obligaciones que estan esta-
abdecidas en los acuerdos internacionales suscritos por
oetpaiia en materia de signos distintivos y si cree que
)@siiste alguin tipo de contradiccion entre las marcas
EENunitarias y las marcas que se regulan en este pro-
Igecto de ley, no comunitarias.

ecir

) dea sefiora/ICEPRESIDENTA: Por el Grupo Par-
ilgmeentario Popular tiene la palabra el sefior Fernandez
sdeyTroconiz.

en-

do.El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-

di6S: Agradezco su comparecencia, sefior Gonzalez-
udueno, en esta casa. He de decirle, sefior Gonzalez-
eBeeno, que no me creo amigo y comparfero, como
wuele ser habitual en estos casos. He de decirle a
dodos ustedes, para que vean la vetustez del que les
uhalbla, que este afio y con ocasion de la mencién que
riia realizado antes el sefior Silva, voy a cumplir, nada
)yglas y nada menos, que las bodas de plata con mi pro-
esion.

enHe seguido con gran atencion la anécdota contada
igar el sefior Navarrete, que realmente, si hubiera echa-
sdtecuentas antes de lo que se hubiera gastado con oca-
2gian de la reparacién de la pieza, posiblemente le
Shtitbiera sido mucho mas barato comprar un frigorifico
ymdevo. No sé si Aenor lo que garantiza es el adecuado
ifsacionamiento del aparato y no que lleve incrustada la
colarca, marca que a lo mejor habia sido simplemente
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objeto de pérdida o de caida del frigorifico en cues
He de despejar una duda antes de nada en relacic
el arbitraje. El arbitraje se refiere exclusivamente ¢
prohibiciones relativas, es decir, a las anterioridad
dificilmente podemos encontrar una tutela posible
interés publico dentro de la posibilidad sometida a
traje en el proyecto de ley de marcas. Hablando de
traje, quiero sefalar algo al sefior subsecretario,
que realmente el procedimiento de arbitraje disei
en el proyecto de ley nos parece un tanto corto y
tradictorio, en la medida en que el convenio arbitrs
da lugar a la inmediata paralizacién del expedit
administrativo y a producir directamente su caduci
por cuanto un apartado del proyecto de ley relati
arbitraje, a pesar de haberse llegado a un convenic
tral, prevé que incluso se puedan establecer rec
administrativos ordinarios, ya fueren de alzada
reposicion, asi como que también habra lugar a re
contencioso contra la resolucién que se dicte en el
cedimiento administrativo.

Entrando en otras cuestiones, me gustaria q!
sefor subsecretario reflexionase ante esta Com
acerca de la posibilidad de eliminar, dentro del pr
dimiento de verificacién de oficio de las prohibicion
la verificacién de las prohibiciones relativas, er
medida en que ya existe una posible oposicién de ¢
llos terceros interesados. Ademas, es el procedim
que se viene siguiendo en todas las oficinas semej
a la espafiola en los diferentes paises de la Union
pea, de forma y manera que el 86,67 por ciento d
oficinas, es decir 2 sobre 15, son las Gnicas que m:
nen el procedimiento de examen de oficio de antel
dades, y si incorporamos la Oficina de Armonizac
del Mercado Interior el porcentaje sube al 86,87
ciento. Légicamente ello supondria una liberacior
recursos para la Oficina Espafola de Patentes y
cas, asi como un posible acortamiento de los plaz
concesion de marcas y nombres comerciales.

En relacion con otros aspectos de la ley, me gt
ria que nos explicase si existe la posibilidad de ir
ducir en el proyecto de ley el establecimiento d¢
plazo minimo que sirviese de recordatorio a la Ac
nistracion, puesto que aunque sabemos perfectar
que los plazos en absoluto son de obligado cun
miento para la Administracion, si que serviria
recordatorio a los efectos de convocar las prut
selectivas para la expedicién del titulo de agente
propiedad industrial.

Hay otros aspectos que me interesa resaltar, no
en cuanto puedan suponer modificaciones del text
proyecto de ley, sino para que quede constancia
«Diario de Sesiones», a los efectos de que puede
ducirse en su dia una adecuada interpretacién
norma. Me referiré en concreto a las marcas notor
renombradas y a la posibilidad de que haya marca
estén girando en el trafico de algunos productos
son de comercio restringido, y al ser de comercio

‘amingido entiendo que incurririan en un acto contrario a
1ledery en el supuesto de que esas marcas se atribuyesen
Ismbién a otros productos que sin embargo son de
scgmercio absolutamente libre. L6gicamente me estoy
dedfiriendo al tabaco y al alcohol, cuya publicidad esta
lWeometida a procedimientos especificos y cuyo consu-
winie estd sometido a normas especificas de prohibicio-
yres y limitaciones y que daria lugar a una posible con-
attavencion de las normas restrictivas especificas
.@ctuales relativas a la comercializacién y consumo de
restos productos si se hiciese publicidad de esos mismos
npgoductos utilizando la misma marca en otro tipo de
aproductos o servicios.
) alAsimismo hay un elemento importante a considerar
aybés, en el agotamiento del derecho de marca, lo relati-
r¥osa la utilizacion indebida de una marca, sin embargo
@en un consentimiento previo del titular de ella, para
Jodwjetos de ilicito comercio. Me estoy refiriendo béasica-
Jroente y soélo al tabaco de contrabando, que, con la uti-
lizacion de la misma marca que aquel que es de comer-
eca legitimo y legal de licito comercio, sin embargo,
siposteriormente, se utiliza con la misma marca en cir-
ceditos ilicitos. Loégicamente es preciso prever la posibi-
'didad, y repito que no requiere una modificacion del
leexto del proyecto de ley, pero si que quede constancia,
yde-que exista el derecho por parte del titular de la marca
aptra prohibir expresamente a los licenciatarios de la
interca fuera del territorio nacional que utilicen esa
urisma marca para otros objetos de ilicito comercio
- Bentro del territorio espafiol.
1tieHay que decir lo mismo en relacién con el ago-
dgtamiento de marca, que no se consideren en ningln
60aso como causa legitima para excluir la utilizacién de
yta marca por terceros dentro de un territorio —en este
d@aso solo de Espafia— las restricciones establecidas
laor el titular de la marca respecto a posibles comercia-
slidaciones de ella. Me estoy refiriendo a los supuestos
de marcas blancas, marcas propias, marcas de estable-
stamiento, marcas restringidas, que pueden, al socaire
rde la legislacion de marcas, impedir la comercializa-
wdn de ese tipo de productos fuera de su estableci-
nmiento en el caso que estos productos puedan ser
aramercializados por terceras personas, adquiridos de
plorma absolutamente licita en establecimientos comer-
deiales o bien forzando incluso su adquisicion al titular
bdes la marca con ocasion de la aplicacién de la legisla-
ecidn defensa de la competencia para que, utilizando en
este caso torticeramente la ley de marcas, se pueda
asdapar la legitima comercializacion de estas marcas
gebpias, blancas o restringidas por parte de terceros
'rceerciantes.
proHe de adelantar algo que considero criterio propio
eelarelacion a la cosa juzgada, en relacién a la sentencia
1slel proceso contencioso-administrativo, sus posibles
afectos en procesos civiles. Considero absolutamente
juezonable y fundado el precepto que establece el pro-
g cto de ley en orden a la extension de la cosa juzgada
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en materia administrativa en orden a la materia ¢
porque da exactamente igual cual sea la jurisdic
gue esté conociendo del asunto. Lo importante, y
medida de que existe unidad jurisdiccional, si las pi
son las mismas y las causas, los motivos del pro
son idénticos, ciertamente estamos en un caso de
juzgada, sea quien sea la jurisdiccién que haya co
do el asunto. He de desmentir expresamente ahor
en materia administrativa no quepa un periodo
procedimiento de prueba. Existe, esta en la ley, ya
ba en la ley de 27 de diciembre de 1956 y no solan
en la de 13 de julio de 1998 y se utiliza ademas pi
samente en materia contencioso-administrativa el
odo vy la posibilidad de prueba.

He de realizar dos apreciaciones al sefior subse:
rio, una, la posibilidad de incorporar algunas de las
posiciones adicionales, no como disposiciones ad
nales sino como texto de la ley, basicamente
disposiciones adicionales primera, segunda, cu
sexta y duodécima, puesto que se estan refirien
cuerpo normativo del derecho de signos distintivc
no tienen por qué establecerse en la ley como dis
ciones adicionales, que hurta al proyecto de cohe
normativa en la medida que se refieren a la misma
a los mismos procedimientos. No asi, sin embarg
resto de las disposiciones adicionales que se estal
riendo o bien a modificacion de otras leyes o bie
efectos de esta ley en otro tipo de apartados del m
juridico.

Por dltimo y también resaltando lo que antes
sefialado el sefior Silva en relacién a los conflictos
puedan existir entre marcas, nhombres comerci
dominios de la red y denominaciones sociales, ¢
proyecto de ley se establece la prevalencia de la v
el nombre comercial registrado en relacién con
dominios de la red y es algo completamente Iégicc
procedimiento de concesion de marcas y nom
comerciales es mucho mas riguroso y exhausti
dotado también de una publicidad y una posibilidas
oposicion de las cuales, sin embargo, carece el ot
miento de dominios en la red. Tal vez convendria i
dir, mas auln en la proteccién de la marca y el nor
comercial, en relacion a otras posibles utilizacione
nombres o distintivos que no constituyen signos di:
tivos en materia de la competencia. Recordando ¢
la comparecencia del sefior registrador mercantil
tral, con relacion a la posible colisidn que puede prt
cirse entre denominaciones sociales y nombres cc
ciales, desde luego esta resuelto respecto a la pt
colision de denominacién social inscrita en el Regi
Mercantil Central con el nombre comercial poste
en cuanto que el primero actia como un non
comercial no registrado; sin embargo tal vez com
dria introducir la prevalencia absoluta del nom
comercial registrado anterior frente a la denomina
social posterior solicitada o inscrita en el Registro N
cantil Central.

vil, Hechas estas reflexiones en voz alta al sefior subse-
iéretario, doy por terminada mi intervencion.
nla
rtesLa sefiora/ICEPRESIDENTA: Para responder a
486 cuestiones planteadas, tienen indistintamente la
doskabra el sefior Gonzélez-Bueno o el sefior Lopez
dcalvo.
.que
unEl sefiorSUBSECRETARIO DE CIENCIA Y
StECNOLOGIA (Gonzalez-Bueno Catalan de Ocoén):
aMfey a contestar, en primer lugar, a las preguntas que
fire ha formulado el portavoz de Convergéencia i Unid,
giise ha comenzando planteando una cuestion muy
compleja y de muy dificil solucién, cual es la de los
r@@nflictos entre las marcas y los nombres de dominio.
jisstoy totalmente de acuerdo con S.S. en que la solu-
;ieidn que queremos dar en el proyecto de ley de mar-
lags no es la mas satisfactoria, pero no hemos encon-
rteado otra mejor. La colisién que existe, el conflicto
odke se da entre los nombres de dominio y las marcas
smpas que tener dificil solucion, me parece que no la
dgene, por los siguientes motivos. Las marcas tienen
sidn ambito territorial necesariamente, puede extender-
2p§ a uno, a varios paises, a muchisimos o incluso abar-
,agrlos todos, pero sera la suma de una serie de territo-
néfis. Los nombres de dominio no lo tienen, y no me
1estoy refiriendo solamente a los dominios genéricos
ihd® puntocom, org., etcétera, sino incluso a los nacio-
nales; el puntoes es tan facilmente accesible en Alco-
Hzendas como en Tokio; por lo tanto, tiene un ambito
jorundial y nadie puede poner en los Pirineos un cartel
leke no pase usted por aqui. En cambio, si que se puede
1helcer esto con las marcas, que tienen un ambito esen-
ugia)mente territorial. Por la misma razon, los nombres
ake dominio no conocen de clases y, sin embargo, las
Flarcas si. En un mismo pais pueden existir dos mar-
reas idénticas, o tres, o cuatro, idénticas, de toda iden-
otiglad, y sin embargo coexistir pacificamente, en la
deedida en que se refieren a clases que no colisionan
riges unas con las otras. Con el nombre de dominio esto
iai0 es posible, porque en el momento que se lo demos
taeuno, no se lo podemos dar a los demés. Pongo el
gégemplo de Sol, que puede referirse a una cadena de
ihoteles o puede referirse a unas cervezas, pero
1&@al.com o Sol.es solo lo puede tener una persona, un
ditular. Por lo tanto, sefioria, coincido con su valora-
daidn critica del articulo y estoy encantado de que de
neste debate y de esta Camara salga una redaccién mas
sdflertunada, pero sin duda va a ser muy complejo.
tidosotros nos hemos contentado con establecer en la
dey una declaracion hasta cierto punto programatica,
ogeie desde luego es mucho mas de lo que existe hoy en
adia, porque hoy en dia el titular de una marca que
irguiere combatir un nombre de dominio claramente, si
idne perdonan la expresion, pirata, un supuesto de cibe-
erecupacion o de ciberpirateria no tiene un fundamento
legal claro, y con la ley si que lo tendria, si bien que
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muy genérico, pero al menos tendria un articulo al
agarrarse, que hoy en dia, al menos que yo con
no existe.

Se ha referido también S.S. y en general lo
hecho los tres portavoces a la cuestién del arbitraje
parte del Consejo de Estado sin duda existen alc
reflexiones criticas o algunas cautelas en su dicte
sobre este tema, que, por el contrario, no se dan
Consejo General del Poder Judicial, que es muy 1
rable y aplaude esta iniciativa del Gobierno.

Realmente, también este precepto, como nc
articulo 28 en particular, es susceptible de mejc
pero a mi si me gustaria intentar dejar algunas ¢
claras y es que nos hemos esforzado en todo mon
y creo gque lo hemos conseguido, en delimitar perfe
mente el interés general o publico del interés partic
y creo que la redaccién a la que hemos llegado deji
fectamente claro que sélo en aquellos casos en lo
exista exclusivamente un interés particular en jL
podra someterse la cuestion a un arbitraje. En def
va, aunque sin duda alguna rechina la introducciot
arbitraje en un ambito estrictamente administrative
sometimiento al arbitraje de una resolucion adminis
tiva sujeta a derecho administrativo, aunque nos
que o nos rechine, tenemos algunos precedentes
propia ley de marcas. Asi, por ejemplo, si la Admil
tracion detectase de oficio una anterioridad relativa
via, es perfectamente posible que el solicitante gt
obstada su solicitud por la misma aporte una auto
cién del titular de esa anterioridad, que no es sin
definitiva una conciliacién muy parecida al arbitre
¢Por qué no permitir que sea un tercero el que sol
ne ese conflicto que las partes han resuelto entre
mismas? También ha mencionado S.S. el ejempl
las acciones de nulidad en las cuales se produce ul
namiento en via civil. En definitiva y sin perjuicio
que la redaccién sin duda alguna pueda ser mejol
creo que hemos dejado claro que lo Unico que p
someterse a arbitraje son los intereses particul
aquellos casos en los que no exista un interés gen
una prohibicién absoluta que pueda poner en cue
esa conciliacién entre las partes.

Por otro lado, S.S. ha mencionado un debate q
ha suscitado a lo largo de la mafana, cual es el
hemos recogido con acierto la problemaética de las
cas renombradas y de las marcas notorias. Este
debate que sin duda existe en la doctrina, pero qt
no sé si tiene suficiente apoyatura legal. Existe
recomendacion comudn de la asamblea gener:¢
la OMPI y de la asamblea general del Convenio ¢
Unién en Paris que apoya nuestra tesis de regula
las marcas notorias como tales. Por lo demas, esl
minologia es perfectamente coherente con el artict
en su apartado 5, del reglamento de la marca comi
ria, y con el articulo 16, apartado 3, de los acue
del ADPIC.

jueNo quiero entrar en la problematica de si los térmi-
z0as notorio y renombrado tienen su origen en una tra-
duccién desafortunada de un determinado texto comu-
\&@itario 0 no. Lo cierto es que en la ley regulamos tanto
Roia figura como la otra, porque el compareciente que
imas ha precedido decia que las cosas ho son negras ni
rndancas sino frecuentemente grises, y este es un caso
ypadadigmatico. Las marcas notorias o renombradas lo
veeran en la medida en que estén protegidas en mas
ambitos, en més giros del comercio. Por tanto, no exis-
teluna marca claramente notoria y una marca claramen-
‘ds, renombrada, sino que de la notoriedad se tiende
y$a€ia el caracter renombrado, y pretender ver dos cate-
agtarjas confrontadas me parece que no es posible. Asi,
&\ nuestra propuesta de articulo 8 establecemos un aba-
laico de posibilidades, pero es progresivo, sin que deli-
peitemos dos supuestos, y todo ello lo calificamos
goeno marcas notorias. Por lo demas, sefioria, la prueba
gie lo que estoy diciendo creo que la tiene en el hecho
ridie que el foro de marcas renombradas espafiolas, que
axd un foro mixto entre la Administracion y las empre-
shs con marcas mas renombradas en Espafia, a pesar de
ramarse renombradas, apoye esta redaccion que regula
Has marcas notorias. Por tanto, me va a permitir que no
eprte#fundice en consideraciones doctrinales para las cua-
ides no estoy autorizado.
re-Paso a contestar al portavoz del Grupo Parlamenta-
}f@ Socialista, que hacia una reflexién inicial que es
izadsolutamente logica, y es que cuando uno realiza una
' ereacion intelectual, como es en definitiva un proyecto,
een el cual yo he tenido la satisfaccion de haber partici-
giado personalmente —porque antes de subsecretario
afisisdirector de la Oficina y este articulo lo redacté con
)y des subdirectores, uno de los cuales esta presente en
alsta sala, de nuestro pufio y letra—, como a todo el
emundo, le gustaria tener la razén, pero por encima de
Uelse deseo me gustaria que este texto fuera el mejor
guesible, y la prueba esta en que, si S.S. coge el texto
rgee nosotros elaboramos en su momento como borra-
rdbo de anteproyecto y el que ha venido a esta Camara
tidespués de pasar por el Consejo de Estado, por el Con-
sejo General del Poder Judicial, por organismos tan
evagiados como el Colegio de Agentes, la Comision de
l&Sabsecretarios, etcétera, vera que se han producido
rartichisimos cambios. Por tanto, creo que esta contras-
'dado nuestro empefio de mejorar el texto y no obcecar-
2n@s en una redaccion originaria.
InaSu seforia se ha referido al namero deficitario de
marcas en Espafia. Me va a permitir que no coincida
2¢an esa valoracion. En Espafia tuvimos el afio pasado
sblb.000 peticiones de registro de marcas, que es un
| kérmero nada desdefiable, hasta el punto de que nos esta
opfanteando en la Oficina problemas de funcionamiento,
1@a-un nimero que ha elevado notablemente el techo del
JaBo anterior, que ya fue muy alto, y por tanto yo creo
que no tenemos ningun déficit de marcas en Espafia.
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También se ha referido S.S. a los rétulos de est
cimiento, pero yo creo que aqui, si me lo pernr
debemos distinguir el rétulo de establecimiento cc
realidad fisica de la tutela juridica que le demo
mismo, porque los rétulos existen en Espafay en
el mundo, han existido siempre y seguiran existie
La cuestion esta en como los protegemos, y ahi le
puesta que tenemos en la vigente Ley de 1988 e
los protegemos a través de un titulo de propie
industrial, a través de un signo distintivo, apartar
nos del criterio establecido no sélo por la OAMI
Alicante sino por todos los paises de nuestro ent
juridico. Proponemos seguir esos ejemplos, tant

Alicante como de toda Europa y, en definitiva, de t deg

el mundo, proteger los rétulos de establecimiento
de otra manera. Y, ¢como lo hacemos? A travé
marcas y a través de un régimen transitorio muy g
roso y finalmente a través de normas de defensa
competencia.

Su sefioria se ha referido al problema que t
mos con las patentes y con la difusion. Ahi si coin
con S.S. en que el nimero de patentes que tenen

Espafia, al contrario de lo que he dicho en relacior ¢
las marcas, es muy mejorable, por no decir que in
ciente. Sin embargo me va a permitir que no coin i

del todo en los esfuerzos de difusién y en partic
porque S.S. en los tiempos en que yo era director

Oficina lideré un proyecto de difusién muy bonito, ¢ 1

hicimos con la Union General de Trabajadores qu
en definitiva, un esfuerzo mas de los muchos que

la Oficina volcandose en los Gltimos tiempos sc )
todo en los medios telematicos y en nuestra pagir 1

Internet.

También se ha referido S.S. al arbitraje, que es ;éjr%
haber contestado —no sé si con acierto— al refer mg"
a las preguntas del sefor Silva, y a la armoniza i

plena. Entiendo que la armonizacién se consigue,

consigue en algunos aspectos en los que ni siquiel 1
viene impuesta. Pongo un ejemplo: en el reglamen ) de’

la marca comunitaria se establece la prevision de
se utilicen marcas como genéricos en diccionario
gue crea en marcas tan renombradas como, por
plo, chupa-chups un grave perjuicio porgue la g
tiende a confundir la marcha chupa-chups con el «
melo pegado al palo, que no es el chupa-chups sin
es una marca especifica. Esta prevision que nc
venia impuesta sin embargo la hemos incluido, po
gueremos aproximarnos al maximo.

Ya que plantea S.S. esta cuestién, hay un punto
gue no nos hemos aproximado quiza todo lo que d
ramos, y es en el que se refiere al procedimiento
ha sido planteado por el sefior Fernandez de Troc
y por haberlo hecho él mas especificamente a
mismo me referiré a él.

Asi, pues, paso a contestar las preguntas que r
formulado el representante del Grupo Parlament
Popular, que se ha referido al arbitraje y muy esg

blieamente a la coexistencia con recursos. Sefior Fer-
t@mandez de Trocbniz, yo vuelvo a la idea de que no es
Téste nuestro empefio, y segin me formulaba la pre-
glnta reviso el articulo y no llego a esta conclusion.
ORlie parece que esta perfectamente excluido tanto el
d@curso administrativo como el contencioso adminis-
restivo, en la medida en que exista un convenio arbi-
@t vigente. Lo Unico que se establece en el dltimo
lgttiso del Gltimo apartado es la posibilidad de que si
leranscurrido un determinado plazo no se procede a
lgjecutar éste, por supuesto no vincula a la Adminis-
fracion y, por tanto, continte el procedimiento del
' #®urso o guede expedita la via contencioso adminis-
tiva en su caso. Pero mientras subsista el arbitraje
&% ningln caso podran acudir las partes a estos recur-
' §8s administrativos o judiciales como alternativa al
HRismo.
e 1&¢ ha referido S.S. al examen de oficio de las prohi-
biciones relativas. Este es un caso en el que decia antes
Jje nos apartamos del sistema del derecho comparado
del derecho comunitario. En la OAMI no se realiza
2&d examen de oficio, y en los Estados de nuestro
ftorno juridico tampoco. Es un caso muy espafiol, que
asde luego puede ser criticado, y aqui vuelvo a la idea
|ge que Si esto supone una mejora yo estaria encantado
Ieé n que se introdu_jera en el proyecto. Y es posible que
cOnhstituya esa mejora, no sélo porque cuando no existe
n ningun lugar del mundo uno debe pensar si realmen-
| gée_sté en po;esién d,e la ve_rdad de modo}absoluta,men-
aislado o si no seré que tienen los demas la razén en
{e punto. Ademas, seforia, creo que con la supresion
e este examen de oficio de prohibiciones relativas
tariamos de esa agilidad que estamos buscando clari-

imamente en el texto, como consecuencia de que se
.produciria un Unico examen y se reducirian muy nota-
/ gmente los plazos, que es lo que nos preocupa a

or otro lado, también responde a las exigencias de
u:géégica, porgque yo no sé si es muy légico que cuando
s propios titulares de marcas no se oponen a una soli-
i@,ﬁtpd d_e marcas por no creer que I_es perjudlca sus legi-
niigos intereses sea la Administracion la que, si me per-
jFaiten la expresion, sea mas papista que el Papay se
nga de oficio y quiera ver un conflicto alli donde
es propios interesados no lo han visto. Desde un punto
jde vista l6gico, podriamos mejorar muy notablemente
el texto. Por otro lado, el presidente en funciones del
seelegio, que me ha precedido en el uso de la palabra,
pig- puesto un ejemplo claro de como puede perjudicar a
gas pequefias empresas espaiolas, frente a las grandes
nigltinacionales. En definitiva tampoco aqui vale el
aregumento de que se esta desprotegiendo al pequefio
frente al grande. Qué duda cabe, seforia, que si se
g@rntduyese esta medida habria que revisar las tasas a la
uh@ja, porque el coste de un procedimiento mas sencillo,
wofids simple 0 mas corto para la Administracion es
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mucho mejor, lo cual tendria que tener un reflejo el
tasas que beneficiaria a todos los solicitantes.

Su seforia se ha referido al examen de agentes
propiedad industrial. Este examen fue convocado
dos afios, después de llevar muchisimos sin conv
se. No sabria decirle cuantos, pero muchos. Enti
namero considerable de profesionales de la propi
industrial altamente cualificados, y recogemos

sugerencias. Entiendo que no debe tener reflejo | ga
pero recogemos las sugerencias. No hay que dart as
do al director general, en la medida que esta prese t&

procederemos a convocarlos cuando corresponda.
Su seforia se ha referido al tabaco y al alcohc

dos contextos. No lo habiamos planteado especi i
mente por varios motivos. Considero que es pelig HBE?

confundir las marcas como titulos de propiedad in
trial, como signos distintivos con aquellos objetos ¢
que se refiere. Si llegasemos a esta conclusion, le
cina Espafiola de Patentes y Marcas seria compe

para toda la realidad juridica en la medida en que | i

solo aspecto de la realidad juridica se escapa de s¢
tegida por parte de las marcas. Asi, al igual que pc
mos incidir en procedimientos para la introducc

ilegal en Espafa de tabacos o de otro tipo de su t

cias, también nos encontrariamos con que tendri:
que incidir en procedimientos de concesion de au
zaciones para comercializar productos farmacéut
para fabricar automdviles, frigorificos, etcétera. t
que distinguir la proteccién regular de un titulo, ¢
Unica funcién es la de que el titular del mismo pu

explotarla en régimen de monopolio pacifico et @f

comercio, y todas las regulaciones que trascienc
esta consideracion estricta.

Se hareferido S.S. a la regulacion que hacemos
cosa juzgada y se ha expresado en términos muy
rables. Si no me falla la memoria, el Consejo Ger
del Poder Judicial también lo hizo. Estamos abiert
toda critica, pero los términos de los articulos son
restrictivos. Exigimos que exista identidad absolut:
personas objeto de la contienda, de las causas, pa
no exista ni un solo resquicio de causas nuevas de
dad que no puedan ser sometidas a la jurisdiccion

Y concluyo con esto sefiora presidenta. Su sefio
ha referido a las disposiciones adicionales que pt
ran incorporarse al texto. No he tenido practicam
tiempo ni de anotarlas pero, por ser ésta una consi
cién técnica, me someto al muy superior criteric
SS.SS. Muchas gracias.

La sefioraV/ICEPRESIDENTA: Muchas gracias
sefior Gonzalez-Bueno por su presencia y por su i
vencion.

Interrumpimos la sesién que se reanudara a las
tro de la tarde.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

lasSe reanuda la sesion a las cuatro y cinco minutos
de la tarde.

de la . i

ace DEL SENOR CATEDRATICO DE DERECHO
car-MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIO-

y un NAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED
dad (BERKOWITZ RODRIGUEZ-CANO). (Nime-
sus o de expediente 219/000204.)

|L]=a sefioraVICEPRESIDENTA (Garcia-Alcafiz

v0): Reanudamos la sesion.

" £l primer punto del orden del dia de la sesién de esta
de es la comparecencia de don Alberto Berkowitz

: Rodriguez-Cano para que nos dé su opinién sobre el

yecto de ley de marcas.

us-Sin mas, tiene la palabra el sefior Berkowitz.

19S E| SefiorCATEDRATICO DE DERECHO MER-
%’ANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EEBUCACION A DISTANCIA, UNED (Berkowitz
‘ ﬂ%driguez-Cano): Muchas gracias, sefiora presidenta.
i dara mi es un honor comparecer ante esta Comision,
Pmi intervencion, como es obvio, lo tnico que va a
Yfrecer va a ser una serie ftshes como el menu de
8ha paginaveh Si después se quiere profundizar en
MfGuno de ellos, basta con preguntar, evidentemente, y,
D(E?()r supuesto, me someteré a las preguntas que tengan a
‘Pten formularme.
aY En cuanto a la valoracion global, creo que es un pro-
¥&ecto bueno, es decir, que sin duda ninguna sera, una vez
‘@probado, una buena ley. En conjunto se lee bien, y aun-
ue técnicamente plantea problemas, son problemas de
*detalle. Todo texto es susceptible de critica; los que hace-
mos tareas prelegislativas lo sabemos y sabemos también
lgl@ tenemos que ser muy humildes porque es logico que
8¥@-hagan criticas. Lo que si creo que seria razonable es
2i@le, por medio de las enmiendas, cuando sea necesario,
'Ss@ procure que aquellos articulos que han experimentado
18} el proyecto pequefias modificaciones de detalle vuel-
dan a su texto original cuando la modificacion no sea sus-
atgdtva, porque eso permitird seguir utilizando la jurispru-
1déncia y la doctrina existente sin mayores problemas.
dluando en un articulo se mantiene sustancialmente lo
ansi8mo pero se cambia una palabra por razon de estilo, ya
Jebemos los rios de tinta a que esto puede dar lugar. En
nddgUn caso hay un exceso de remisiones, fundamental-
lereente en el articulo 80, y creo que eso también se puede
dmolucionar porque es siempre muy complicado mantener
un articulo en el que hay ocho, diez o doce remisiones
seguidas, pero no debe haber mayores dificultades para
superarlo. No dudo, por tanto, que, siendo un buen pro-
tgecto, mejorara gracias a la tramitacion parlamentaria.
Hay, sin embargo, algunas observaciones, no desde el
spanto de vista técnico pero si tal vez desde el punto de
vista de politica legislativa, que creo que puede ser util
conocer. En primer lugar, entiendo que, en relacién con
las instituciones que se regulan, deberia suprimirse el
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registro del nombre comercial. El nombre comercial ¢
plia una funcién cuando no existia la marca de servi
La marca de servicios se incluyé en el ordenamiento
fiol en virtud de una orden de 1968, y ahora realmer
anico que hace el nombre comercial, si se registr
complicarnos las cosas, porgue, en definitiva, la mi
proteccién, exactamente la misma, que se pueda ol
con el nombre comercial se puede obtener con la n
de servicios. Pero es que ademas en el proyecto se [
al nombre comercial no inscrito, es decir que la solu
ya esta en el proyecto con la proteccion por el simple
Bien es cierto que en el articulo 90.2 valdria la pena f
de manifiesto, como se hace en el articulo L711.4.c)
ley francesa, que para estar protegido el uso del ng
comercial no registrado debe ser utilizado en todo el
torio nacional, porque puede haber nombres comer
gue tengan un uso local. En el proyecto incluso se
gue hay que establecer las clases para las que se p
por qué el registro crea una disfuncién? Porque hay
jurisprudencia consolidada en virtud de la cual se est
ce que, tratandose de inscribir como nombre come
una denominacion social, el criterio debe ser mas fle»
Y entonces, ¢,con qué nos encontramos? Con que e
terio mas flexible origina un mayor riesgo de confusic
en definitiva, después, una vez concedido el registro,
el mismo papel que una marca, por lo que lo Unico
hace es crear problemas.

En nuestro entorno, las leyes de marcas de Alen
y Francia —me voy a centrar en ellas— no conoce
registro del nombre comercial, registro que no ex
en muchos paises, por lo que, suprimiéndolo, no p
riamos nada, sino que naturalmente estaria prote
por las normas de competencia desleal. De hect
proyecto dice que el nombre no registrado, pero us
esta protegido, por lo que de alguna forma se v
definitiva hacia una proteccion que debiera ser la «
competencia desleal.

Sin embargo creo que valdria la pena considerar
aspecto en cuanto a las instituciones reguladas
estos momentos la ley de marcas no es sélo de m
sino de marcas y nombres comerciales, pero de
incluir un capitulo o una seccién sobre denominaci
de origen e indicaciones geograficas protegidas. Le
lidad del trafico es que, junto a las marcas y conviv
do con ellas, estan las denominaciones de ori
Rioja, Jijona, Cava... ¢ Y éstas donde estan proteg
Pensando en el vino, por ejemplo, su legislacion |
cantil basica esté en el estatuto de la vifia y del alc
pero después se ha extendido a las denominac
especificas y, después del caso de las piedras orni
tales de Galicia, se piensa que puede haber deno
ciones de origen que no sean para productos agri
No es razonable que, teniendo la importancia que
trafico tienen las denominaciones de origen y ahor
indicaciones geograficas protegidas en la Unién E
pea, no haya practicamente ninguna mencion esp
ca, salvo en la adicional novena, en la que se dice

e comuniquen. Las referencias que se hacen en el
i@sticulo 5 a las indicaciones falsas de procedencia no
span suficientes, puesto que la denominacién de origen
eglo un derecho absoluto equiparable a la marca para ser
,didizada en el trafico econdmico. La ley alemana inclu-
nga las indicaciones geograficas de procedencia y les
afexlica toda una parte. Asimismo, el codigo de la pro-
aptadad intelectual francés también las menciona, remi-
oégelose al cédigo de consumo, pero en definitiva esta-
ifmeciendo un vinculo, porque en estos momentos,
Jsefiorias, aparte del estatuto de la vid y del alcohol, no
ybenemos ninguna norma estatal basica sobre la materia,
lddecual es lamentabl€El sefior vicepresidente, Lissa-
nbetzky Diez, ocupa la Presidencia.)
arri-Pasemos a otro punto: el procedimiento administra-
die® de concesion. Personalmente considero que no es
liwecesario madificarlo. El sistema que figura en el pro-
lerex¥o creo que complica las cosas de una forma extra-
umainaria. Primero, hay un examen de oficio y, si el exa-
een de oficio da lugar al rechazo del registro de la
cmbrca, entonces se inicia un recurso contencioso-admi-
bfestrativo. Transcurridos tres afos, si el recurrente gana
eetriecurso, volvemos a la primera fase de la concesion,
1 gmpezando entonces la segunda, la de las oposiciones,
legala cual también puede caber recurso contencioso-
Jadministrativo. En definitiva, a mi modo de ver, es un
planteamiento muy complicado y, por otra parte, no
aniao que hubiera quejas contra el sistema que ahora se
1rabdifica. El problema basico no esta en lo largo que
stesulte el procedimiento de concesion en estos momen-
rdes con la ley vigente, sino que reside en lo que se pro-
jldoga la concesién firme o la denegacion firme porque
ydata muchisimo el contencioso-administrativo.
1doyYo pienso que hay una solucion que se deberia consi-
. é@rar, que es la siguiente. Cuando en virtud del procedi-
2rfaento administrativo de concesion se concede la marca,
no hay recurso contencioso-administrativo, sino accion
Jtte declaraciéon de nulidad, con lo cual en ese momento
fredaria en firme y solamente habria recurso contencio-
reasadministrativo cuando hubiera denegacién de la
emarca, pero no cuando hubiera concesion. Ademas, el
npeocedimiento contencioso-administrativo, aparte de
rgaelongarse mucho, tiene problemas en cuanto a la prue-
2ba que son relevantes en muchas ocasiones, principal-
lenente cuando se plantean temas de uso de algunas de las
las&rcas enfrentadas, sobre todo la oponente.
ler-En cuanto a la jurisdiccion, ésta es muy importante.
Hod, adicional tercera prevé, siguiendo la Ley de patentes,
»ges en la sede del Tribunal Superior de Justicia de cada
noemaunidad sean los tribunales competentes en materia
Ahe-marcas. Pero aqui tenemos un problema pendiente
otpse habria que meterle mano, porque estamos, como
rtaelos sabemos, en demora del sefialamiento de los tribu-
laales de marcas comunitarias, y éste es un problema que
rbay que resolver. En la exposicion de motivos se dice
aifite el proyecto se acerca todo lo que puede al reglamen-
daale la marca comunitaria para evitar duplicidades, y
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me parece un criterio estupendo, pero siguiendc
mismo criterio seria deseable que los tribunales de
cas comunitarias espafioles fueran también los mi:
tribunales competentes para las marcas nacionales
gue si acercamos los textos pero después resulta g
tribunales de marcas comunitarias son unos y los t
nales que son competentes para las marcas nacic
son otros, la aplicacion y la interpretacion sera distir
no habra lugar a ello. Lo légico seria ampliar el plar
miento de la adicional tercera y vincular a esos trib
les, sefialando en cada sede del Tribunal Superior d
ticia un tribunal de marcas comunitarias, que s
también el competente para la marca nacional y se
mente debiera serlo también para la competencia d
y propiedad intelectual, porque los problemas de col
tencia desleal, propiedad intelectual y marcas se pi
cen muchas veces unidos unos a otros.

Otro punto que quisiera sefialar se refiere a la pr
cion de los consumidores. Desde mi punto de vista,
que seria razonable establecer la responsabilidad del
ciante por los dafios que ocasionen los productos lan
al mercado por los licenciatarios con la marca licenci
Porgue lo que no puede admitirse es que quien se |
cha desde el punto de vista econémico del atractivo :
la clientela y sobre los consumidores en general cu
llega un problema de los productos marcados cot
misma marca que ha licenciado diga: no, yo no qt
saber nada, yo le he atraido con mi marca, pero entié
usted con el licenciatario. Este es un tema absolutar
fundamental, especialmente, por ejemplo, en las fra
cias, y hay un precedente de este tipo en el articulo
la Ley de patentes, donde ya esta contemplada la re
sabilidad del cedente o licenciante de la tecnologia pt
dafos causados por los productos.

En cuanto a las tasas, por supuesto no entro en
muy altas o muy bajas, no estoy en condiciones de
garlo, lo que si creo que seria importante es que el
greso, a la hora de discutir el proyecto, estableciera
criterio sobre a dénde deben ir las tasas, porque ¢
no me parece razonable es que la Oficina Espafic
Patentes y Marcas, que recibe tasas multimillonaria
la masificacion de las solicitudes, en algiin mom
pueda escudarse en que no da un servicio suficiente
te rapido porque son muchisimas las solicitudes. Si |
percibe tasas de decenas de miles de solicitudes |
venga después a decir que no tiene medios porqu
muchos. Como son muchos, recibe mucho, y pol
debe prestar ese servicio. No sé si ocurre Ultimam
pero hace unos cuantos afios habia problemas par:
de personal a la Oficina y, sin embargo, se llevabi
Tesoro publico del orden de 2.000 millones de pes
de excedente. Eso no debiera ocurrir en ningun cas
tasas debieran estar para financiar sin problemas Iz
cina Espafiola de Patentes y Marcas, para que dé ui
servicio, y no para financiar al Tesoro publico.

Otro tema: la notoriedad. El fendmeno de la notc
dad no es el de la marca notoria, no es el del no

eganercial notorio, afecta a otras muchas cosas que
ndeben ser tenidas en cuenta dentro de la ley. Por ejem-
npds, ¢, por qué el nombre de una persona, Si es nhotorio,
piebe tenerse en cuenta en el examen de , pero no se
iedkeize tener en cuenta de oficio el titulo de una pelicula
lmenocida o un personaje de propiedad intelectual abso-
1hlesnente conocido? ¢ Es que mafana se puede pedir la
anyarca Popeye y en la Oficina Espafiola decir: como
easto es propiedad intelectual yo no entro? Creo que
nabria que ampliar la proteccion de la notoriedad no
dodamente a la propiedad intelectual, sino también
nidcluso a denominaciones de personas juridicas. Si
yrasado mafiana se pide la marca Real Madrid o Club de
skeatdbol Barcelona, como ya ocurri6 en el Registro Mer-
igxntil Central, no puede plantearse el problema de si
)é$0 es un nombre o es una denominacion social, por-
que, por cierto, el articulo 9.1 en sus apartados a) y b)
tse centra fundamentalmente en nombres de personas
fiésicas, pero lo que falta en el proyecto es saber qué
iagzurre con las denominaciones sociales y con las deno-
aahdsaciones de las personas juridicas, porque en la rea-
dmlad del trafico conviven unas y otras. ¢Es que pasado
ronafiana se puede pedir la marca PSOE o PP, y como no
obeeel nombre de una persona fisica, no es notorio, sino
mglee es una denominacion de un partido conocido por
¢sdo el mundo...?
eroCon esto quiero transmitir que hace falta tener una
idaseion mucho mas amplia de la notoriedad, exacta-
emiente igual que con el tema de las denominaciones de
gaiigen. ¢ Es que mafiana se puede no dar una proteccion
&déicientemente amplia, superando el principio de
pspecialidad, a las denominaciones de origen? ¢ Las
r @enominaciones de origen Rioja o0 cava tienen que suje-
tarse al principio de especialidad en su proteccién o
i deben tener, precisamente porque son renombradas y
jumtorias, una proteccion ampliada igual que la de las
orarcas o nombres notorios?
lgun/oy agotando mi tiempo y voy a terminar muy rapi-
aglaamente con dos o tres menciones muy concretas. En
apdtaner lugar, en el articulo 4 se introduce una expre-
Bdn que no esta en la ley vigente y que, desde mi punto
nte vista, plantea problemas, y es la referencia a la
Tempresa. En la Ley de competencia desleal no se hace
stadncion de las empresas y en la Ley de defensa de la
daompetencia no se hace mencién de las empresas. ¢ Por
rgag? Porque hoy dia la nocidn de empresa, desde mi
egonto de vista, est4 superada. Hoy lo que funciona es la
mecion de operador econémico, porque plantea proble-
dots definir si el profesional es una empresa. ¢Una
N@NG es una empresa, una fundacion sin finalidad de
xlasro es una empresa? Es discutible. Sin embargo, con
Ll@expresion que existe en la ley actual, con decir una
@kersona no se plantea problema de ninguna clase, y este
luelema se traslada también al tema del nombre
comercial. ¢Por qué el nombre comercial tiene que ser
ieecesariamente el de una empresa? ¢ Es que una funda-
gién o una ONG que tiene prestigio en el mercado no
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puede inscribir su nombre comercial, si se mantiel
inscripcién, o no se considera su nombre comer
aunque esta actuando en el trafico? Lo que ocur
gue actua en el trafico con una funcion distinta de |
las empresas. Las empresas proveen de bienes y
cios en el mercado, mientras que hay muchos ope
res muy importantes que no estan desde el pun
vista de la oferta en el mercado, sino que estan de:
punto de vista de la demanda, pero que demanda
valor de cientos o de miles de millones y tienen,
tanto, una presencia clarisima en el trafico econor
Sin embargo, segun una nocién estricta de empre:
deberian tener derecho a un nombre comercial, lo
me parece que supone un problema. En cierta f
pienso que en la ley deberia haber alguna refere
explicita a la proteccion de las denominaciones de
sonas juridicas, incluso desde el punto de vista del
men de oficio, cuando esas denominaciones de p
nas juridicas sean notorias. No olvidemos que en

momentos existe una tendencia, que habria que |
adelante, a unificar el registro de personas juridi
porque eso plantea problemas importantes.

Por no abusar de su tiempo, solo quiero decir, ¢
modo de chirigota, que me parece excesivo deroc
Estatuto sobre propiedad industrial, porque si
recuerdo mal el Estatuto sobre propiedad industri
esta materia estaba ya derogado por la Ley de 1¢
siguiendo esa técnica tendriamos que derogar nc
el Estatuto sobre propiedad industrial sino tambié
Ley de 1902. Se deroga una vez y derogado qued:

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
A continuacién, tiene la palabra el representante
Grupo Parlamentario Catalan (Convergéncia i Ur
don Manuel Silva.

El sefiorSILVA SANCHEZ: Quiero agradecer |
comparecencia, la intervencién y las reflexior
desde luego muy interesantes, que ha hecho don £
to Berkowitz, de las cuales hemos tomado buena
porque algunas pueden dar lugar a la presentaci
enmiendas.

Mas que ir a alguno de los apartados dedh como
él hacia referencia al inicio de su intervencion g
obtener un mayor desarrollo, le queria preguntar <
un tema mas concreto en el sentido de si nos p
efectuar alguna reflexion o transmitirnos su opin
sobre la posibilidad de resolver los conflictos entre
marcas y los nombres comerciales y los nombre
dominio. Es un aspecto que se aborda en el articu
de la ley y creo que para nosotros tiene mucho int
porqgue se ha manifestado que el planteamientc
efectua el articulo 34 —y asi lo dice el propio Con:
de Estado en su informe— puede dar lugar a probl
de extraterritorialidad. También se nos ha manifes
por algun otro compareciente que es dificil encor
otra solucidon y que esto tiene un aspecto positivo

sllagar a dudas, que por primera vez se ofrece esa protec-

iglpn a la marca y al nombre comercial, con la finalidad

edesimpedir la utilizacion de redes de comunicacién

. tldematica o0 como nombres de dominio a otros, y qui-

sanela saber si tiene alguna opinién formada o nos puede

adfrecer alguna sugerencia respecto de este tema.

) de

je &l sefior’VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):

| fagontinuacion y por el Grupo Parlamentario Socialis-

yta, tiene la palabra don Carlos Navarrete.

co.

a n&l sefiorNAVARRETE MERINO: Sefior Berko-

sMdlz, en primer lugar, muchas gracias por su asistencia

‘y&Nas en visperas de un prolongado pudBlesefior

jeaiedratico de Derecho Mercantil de la Universidad

sdlacional de Educacién a Distancia, UNED, Berko-
aydtz Rodriguez-Cano: Ya estamos en el puente,
rpeacticamente.—Risas).

sto®esde luego, en la exposicion que ha hecho hay

apgsiciones coincidentes. El legisladde, lege ferenda

&) este caso, ha cogido la piqueta, ha demolido los
rétulos de los establecimientos y luego ha escondido la

gpigueta o la ha dejado inutil y no ha seguido demolien-

udel, cuando quizé una de las cosas que habia que demo-
rler era el nombre comercial; en mis intervenciones de
eata mafana insinuaba la pregunta de por qué ese agra-

}®ig comparativo entre el rétulo del establecimiento y el

sanbre comercial.

1 laUsted ha desbordado un poco los limites que men-
talmente teniamos y ha planteado problemas de propie-
dad intelectual. Sigo sin entender por qué en este pais
determinadas cosas tienen un valor predominante sobre

detras que filos6ficamente son mas importante. ¢ Por qué

ohay tanta doctrina, por ejemplo, sobre el Registro de la
Propiedad y tan poca sobre el Registro Civil? ¢Y por
gué se registra la propiedad industrial y no se registra
la propiedad intelectual? Supongo que esto tendra

:@)gun tipo de explicacién aparte de las oposiciones que

bexisten en nuestro pais.

otaEn principio no me parece mal lo que ha dicho, por-

noqdee verdaderamente en el tratamiento del nombre
comercial hay un auténtico galimatias. En un determi-
nado momento funciona como una entidad autbnoma 'y

1M otras ocasiones se asimila a una serie de efectos juri-
lmheos. Por ejemplo, es posible hacer una oposicion
idrsada en la existencia de un nombre comercial cuando
5se exige una solicitud para la inscripcién de una marca.
|&on nociones tan intimamente vinculadas, que quizas

» ldlemés adecuado seria establecer las tres categorias que

JtBddicionalmente existian o a lo mejor una categoria

résjca con algunos matices diferenciadores, por ejem-

guie y tal como establecia la anterior ley, la transmision
aptel nombre comercial debe ir unida a la transmisién del
neasjunto de la empresa, o como usted dice desbordan-
ado el derecho mercantil que aprendimos del profesor
r&@arrigues. El derecho mercantil ha dejado de ser ya el
glarecho de las empresas para convertirse en el derecho
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de los operadores juridico-mercantiles; hay que ¢
abierto a estas nuevas ideas. En definitiva, nos pi
que el nombre comercial tiene una entidad de des
cion universal para todos los productos o servicios
hay en un establecimiento mercantil y se puede ci
derar casi como un fraude o como un abuso de de
respecto de los consumidores la transmision pait
que implica para esos usuarios o consumidores la-
lidad que esta adquiriendo algo que procede de
entidad juridica, que sigue existiendo pero que
segregado el nombre de su patrimonio y lo ha ven
a un tercero que a lo mejor no debiera merect
misma confianza de los usuarios o de los consun
res. Independientemente de esto, también estc
acuerdo con lo que ha dicho sobre la responsabi
de los licenciatarios.

Quizas, el problema mas agudo que se presen
este proyecto de ley sea con relacion a las ma
donde incluso se establece como causa de inefi
juridica la posibilidad de que alguien arbitrariame
niegue a una persona la entrada en esa asociaci¢
controla la marca colectiva que puede ser de proce
cia geografica. A continuacion, en vez de establec
proteccion del titular de la marca colectiva, se est:
ce la proteccion del individuo rebelde que no ha qu
do entrar en la asociacion que controla esa marca (
tiva, aunque tiene las puertas abiertas por mar
legal, pero tiene el derecho a utilizar, sin entrar er
asociacion de puertas abiertas, la denominacion
procedencia geogréfica de origen de los product
servicios.

Ha tocado de refilén el tema de las franquicias,
de los elementos en que basamos nuestra enmier
totalidad, que me parece tiene bastante orfandad
dica en nuestro pais. No sabria decir en estos mc
tos si es similar a la marca de garantia o si es idéi
pero seria conveniente que en este proyecto de
cuando sea ley, se hiciera una alusién, que podri
marca de garantia y franquicia, para ir dotando de
cidad a una actividad que cada vez es mas usade
trafico juridico-mercantil y que esta bastante despi
gida juridicamente.

Respecto a lo que ha suscitado de la convenienc
no alusion a las empresas, estaba pensando en l¢
bilidad de que algun individuo poco escrupuloso
un determinado momento sacara al mercado |
articulos con el emblema de la Cruz Roja y el non
de Cruz Roja. Efectivamente, nos encontramos
ante la carencia de un instrumento juridico que pi
reprimir enérgicamente el aprovechamiento de
esfuerzos desinteresados de miles o millones de
nas que han contribuido al enaltecimiento de la (
Roja y de la Media Luna Roja.

Voy a preguntarle, porque hice la pregunta
mafana con poca fortuna —me he quedado sin
puesta—, si en su opinion existe algun tipo de col
diccidn entre el proyecto y la existencia de la me

stamunitaria y si se recogen en el proyecto todas las
rebdigaciones asumidas por Espafia en materia de signos
rgpstintivos al suscribir los acuerdos y tratados interna-
Jaenales.
nsi-A partir de nuestra integracion en la Unién Europea,
aslecha presentado un problema Iéxico o de traduccion en
sialestra legislacion. Se nos inunda con estandares juri-
abieos que por desusados son fuente permanente de con-
ufiato en la interpretaciéon de los contratos y en el uso
lie los operadores juridicos, juzgados y tribunales.
likecuerdo, por ejemplo, el interés vital en la proteccion
rda datos personales; intervine en las dos ponencias que
dm habido en esta Camara sobre esta materia y todavia
mesé lo que es el interés vital. Viendo este proyecto de
dag me quedo sin saber qué es un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio, al que se alude
aesrel articulo 3y en el articulo 11. ¢ Quiere decir que no
cas,un establecimieniocandi causa’Esta interpreta-
acién es completamente ridicula. Creo que seria mas
iteonveniente sustituir los adjetivos efectivo y serio por
1lguexpresion, no exactamente equivalente pero seguro
lgoe mas certera, de establecimiento abierto al publico.
rlgualmente me quedo sin saber a qué se hace referencia
Jedando en el texto del proyecto se alude al comporta-
aririento leal; pues en nuestro derecho, si hablamos
)lgde-comportamiento de acuerdo con la buena fe o las
lg@cticas comerciales, todo el mundo sabe a qué nos
esderimos.
e l&n cuanto a los tribunales especiales, a los que usted
i@ hecho mencion, yo lo he planteado también esta
mafana y me alegro de gue la preocupacién sea comun;
Imm sé si lo es también la solucién. En mi opinién, una
ldaléas peores cosas que le puede ocurrir a un juzgado
e este pais es que le caiga una suspensiéon de pagos o
nena quiebra porque desborda la oficina judicial y ade-
tinggs los problemas que suscita una sociedad civil o una
lsgciedad mercantil son diferentes como lo son también
| Ber que estén a caballo entre el derecho administrativo
ii-el derecho mercantil de las patentes y de las marcas.
eHadbria que ir pensando en el establecimiento de un
yerden jurisdiccional especializado en cuestiones mer-
cantiles en el que tendrian su asiento natural las paten-
atds, las marcas, las sociedades, las suspensiones de
[uesijo —o como se llamen en el futuro—, y las quiebras
emercantiles.
nosMe alegro también de que comparta la preocupacion
bgele tenemaos por las tasas. Usted lo ha planteado desde
1ayna perspectiva diferente de la de mi grupo. Hasta
adhora, hay un problema muy serio en este pais de trans-
Idsrencia de tecnologia desde la mente de quien la con-
1sibe hasta su aplicacion desde el punto de vista indus-
rizal o comercial. Y una de las dificultades para que se
opere esa transferencia de tecnologia estriba en las
stagalias que hay que pagar para disfrutar de tales dere-
rekos, que hay que sumarlas a las que con toda legitimi-
rdad perciben, por ejemplo, los agentes de la propiedad
‘¢éadustrial. No hay que tener en cuenta solamente, como
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se predicaba esta mafiana, el caso del expediente
mos anatémico de la concesién de una marca; ha
entrar también en la patologia de ese expediente
puede originar recursos contencioso-administrati
acciones civiles, recursos en via administrativa. 1
eso va encareciéndolo y al final ocurre que no se ir
ben con la asiduidad necesaria las marcas, las pat
los modelos de utilidad ni algunas otras cosas; a \
ni siquiera las fincas inmuebles, por el costo de
devengos registrales.

No quisiera cansar su tiempo, pero me parece q|
se resuelve muy bien, pues cuando se establect
prohibiciones, en el articulo 5 se habla de prohibi
nes absolutas y en el apartado b se dice que no p
registrarse como marcas las que carezcan de ca
distintivo. A continuacion se habla de que tampoc
pueden inscribir aquellas cuyo signo distintivo so
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valc
procedencia geografica, aquellas en que se emple
denominacion que se ha convertido en usual o hat
o bien aquellas que pretenden tener como denor
cién alguna forma impuesta por la naturaleza o ne«
ria para la obtencién de un resultado técnico. Me
ce gue todo esto son capitulos de la misma novel
decir la indistincién de la marca se manifiesta, e
otras cosas, por algunos de los mecanismos q!
prohiben en los apartados c), d) y e), que debieran
parecer como categoria distinta del apartado b), pi
que son la traduccion a la realidad de esto.

Queria preguntarle si en su opinién y como si
distintivo podrian valer también los sonidos, porqu
hace continuamente referencia a la expresion de r
sentacion gréfica y sabemos que cuando hoy une
sona adquiere un movil una de las cosas que p
hacer es cambiar su signo de saludo o de identifica
¢mediante qué, mediante un signo gréfico?
mediante un signo auditivo. Creo que en esta socit
donde la gente se complace tanto en afirmar que
Mos en una nueva era de la informacién y de la c«
nicacion, estas pequefas cosas como la del sonidc
tener cada vez mas carta de naturaleza, porque an
existian los sistemas de reproduccién de sonido ¢
no recurriéramos al pentagrama, con lo cual, el flar
co se guedaba sin posibilidad de expresidon gra
pero hoy el flamenco lo podemos ver no en un pe
grama sino en un disco o en cualquier otra form
reproduccion del sonido.

Tenia muchas preguntas pero no quiero cansarle
gue me entra remordimiento de conciencia.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
A continuacion, en representacion del Grupo Pe
mentario Popular, tiene la palabra don Fernando
nandez de Troconiz.

El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
COS: Hoy tenemos una composicién en esta Comi

digatanto especial, antes con la comparecencia del sefior
gubsecretario y ahora con una pregunta, que luego for-
auelaré al sefior compareciente, con relacién a si real-

osiente se pronuncia Bérkowitz, Berkéwitz o Berkowitz,

igmrque las tres férmulas he escuchado y me gustaria
iayite de su propia boca nos dijera por fin cdmo debemos
mesnunciar su excelso nombre. Decia que tenemos una

:cesNposicion curiosa en la mesa porque evidentemente

l@s una muestra palmaria de los frutos magnificos que
ha dado la inmigracién en nuestro pais.

2 nd\ntes de proseguir, quisiera hacer un comentario

nHisgorico. Yo ahora sé muy poco derecho, cuando acabé
ita carrera de derecho sabia bastante menos del que sé

cnra, pero quiero resaltar que cuando terminé dicha
icterera hubo una asignatura que no estudié nunca, una
ssignatura que después de acabar la carrera de derecho
kera practicamente la Unica que sabia de verdad y de la

,¢aal ademéas no me examiné al final del curso, y esa

. aa@natura era el derecho mercantil segundo, que me

teaplico el profesor Alberto Berkowitz.

inaNo voy a formularle ninguna pregunta pero si voy a

ag@alizar una serie de aclaraciones y agradecimientos a

itas sugerencias que formula. Ciertamente la materia de

;;|@s denominaciones de origen es un asunto absoluta-

treente olvidado en nuestro derecho, que se regula por

eug@ normativa sectorial, que ha estado extrapolado a

esios ambitos de la actividad econdmica, cual es el pro-

edteto de la bebida y del alcohol. Y no solamente es que
se regule por un norma que esta pensando exclusiva-
noente en bebidas vinicas y espirituosas, es que ademas
se plantea un problema dificil, tal vez curioso, en orden
prda naturaleza juridica de los consejos reguladores. He
pae-contarles una anécdota, porque hoy en esta Comi-
|&d@n estamos contando anécdotas vividas en nuestro
ipasado. Determinado consejo regulador adquirié una

Jpropiedad inmueble —hablo de mi regién, de Castilla'y

jagdn— y cuando fueron a inscribirlo al Registro de la

dtsopiedad les dijeron que no podian inscribirlo a nom-

Thre del consejo regulador, sino que solamente podian

deseribirlo a nombre de la Junta de Castilla y Ledn por

aguanto consideraban que este consejo regulador carecia
)itk personalidad juridica, siendo asi que eran los miem-
dm-os del consejo regulador los que habian satisfecho
oz0N sus cuotas el importe, me imagino que importante,
11@el bien inmueble que habian adquirido. Es importante
doe tomemos nota de la necesidad que existe en nues-
tro derecho de acometer la regulacion de las denomina-
pgenes de origen porque es un asunto que no tiene gran
trascendencia, pero si tiene la trascendencia especifica
que le corresponde y nosotros estamos precisamente
para eso, para acudir all4d donde surgen y se plantean
|&ps problemas.

‘er-La sustitucion que propugna con relacion al cambio
de las menciones a las empresas por operadores eco-
ndémicos me parece muy interesante y puede ser toma-
do y tenido en consideracion. Asimismo, me parece

idnuy importante la introduccion de las denominacio-
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nes notorias derivadas de propiedad intelectual al
blecimiento de prohibiciones de registracion en ol
también a la propiedad industrial. Ademas, se ai
un posible escollo que tal vez podria facilmente si
rarse con relacién a la propiedad intelectual qu
entrado en el dominio puablico, por cuanto aqui no «
en ningln caso oposicidn de parte y tendria que v
carse de oficio respecto de aquellas denominaci
notorias de la propiedad intelectual, a los efecto
poderse denegar su inscripcién en el Registro «
Propiedad Industrial.

He de sefalarle que la Ley de 10 de novien
de 1988 derogo el Estatuto de la propiedad indus
de 1929, con relacién a marcas y signos distintiva
general, y nombres comerciales, si bien es ciertc
dej6 un pequefio resquicio en orden a determinada
posiciones transitorias, disposiciones transitorias
ahora podemos concretar especificamente y no vol
derogar aquello que ya fue derogado antes, por
siempre de la elegancia juridica que caracteriza
casa a veces.

Plantea el problema de las jurisdicciones espec
zadas. He de decirle que comparto su criterio y 1
bién el criterio que ha manifestado antes el dipu
Navarrete con relacion a la necesidad de jurisdicci
especializadas cuando nos encontramos en rami
derecho que requieren absolutamente una especie
fesionalizacion y especializacion para su soluc
Excede, y creo que con mucho, el ambito de esta C
sion de Ciencia y Tecnologia y del proyecto de ley
nos ocupa de patentes y marcas comerciales,
medida que requeriria una revision en profundida
la Ley Orgénica del Poder Judicial. Comparto su ¢
rio de que sin una serie de jurisdicciones especializ
mal podemos abordar un adecuado derecho conc
mal podemos abordar una adecuada proteccion y
miento de la propiedad intelectual, de la propie
industrial, no solamente en materia de compete
desleal, sino también en materia de defensa de la
petencia y estoy convencido de que supondria un
avance si pudiese hacerse asi. También particip
criterio de que la Oficina Espafiola de Patentes y |
cas mas que un organismo auténomo deberia ser
derado como un ente de derecho publico sujeto a
cho privado, como sucede actualmente por ejemplc
la Comision Nacional del Mercado de Valores, que
yecta a aquellos organismos publicos que perc
directamente recursos de los particulares una agil
dinamismo y eficacia que dificilmente se puede d
gar de otro modo en la medida que estan someti
una disciplina presupuestaria. Lamentablemente, ¢
de del &mbito y de las posibilidades que tenemos ¢
con la Ley de marcas y nombres comerciales para
dar este problema, porque supondria introducirse ¢
complicado proceso dentro de lo que significa la er
organizacion administrativa, porque he de decirles
no soélo afecta a este organismo concreto, sino

gtatoy pensando también en el comisionado del merca-
leto de tabaco al cual influye también decisivamente esta
aohateria de la percepcién directa de tasas. La disciplina
peresupuestaria no supone solamente un lastre, supone a
kraces un freno, no solamente en lo referente al control
abel gasto, sino también a las dotaciones organizativas,
riiimcionales y personales de este tipo de organismos.
negon esto concluyo mi intervencion, dandole real,
deectiva y efusivamente las gracias, y me imagino que
adllunes habra clase.

reEl sefior VICEPRESIDENTE (Lissavetzky y
rialez): Una muy breve y ligera reflexion sobre el tema

. da los apellidos. Cuando yo ejercia como portavoz en
gasAsamblea de Madrid, el sefior Ruiz-Gallardon, presi-
disnte de la Comunidad de Madrid, se empefi6é durante
juea serie de debates del estado de la regién en llamar-
'ana Lisiabeski. Por si ustedes no lo saben, en ruso la
1letra e se pronuncia ie. Yo le dije que no habia que lle-
egéal a ese extremo, que cuando tenemos un apellido cas-
tellanizado, se lee como se escribe. Por lo tanto, mi
adipellido es Lissavetzki, el sefior Berkowitz dird cémo
use tiene que pronunciar el suyo, pero en cualquier caso
wdfortunadamente nuestro idioma no es como en inglés,
ngge, como decia alguno se escribe Manchester y se pro-
smigcia Liverpool(Risas.)

prdeEn cualquier caso, tiene la palabra el profesor Ber-
yRowitz.

mi-

jue El seNorCATEDRATICO DE DERECHO MER-
CINTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
FOUCACION A DISTANCIA, UNED (Berkowitz
t&odriguez-Cano): Trataré de contestar a las distintas
gheguntas, o hacer algan comentario a alguna de las
redkervaciones por el orden en que han sido formuladas.
-atacon relacién al tema de los nombres de dominio, no
dte podido estudiar demasiado en detalle el proyecto
igjele estamos viendo porque he tenido que estar ocupa-
.aln; en la Comision general de Codificacion, para hacer
jiamborrador de proyecto de comercio electrénico, y ahi
delincluian un par de normas sobre esta materia. En pri-
lamer lugar, una norma que en definitiva esté recogida en
cabproyecto, es decir la idea es que no nos obsesione-
er®s con el mundo de Internet pensando que es un
cowndo aparte, porque al mundo de Internet se le aplica
rel ordenamiento juridico en su conjunto, y por tanto si
yana persona no puede utilizar en Espafia en el trafico
jedpndmico un signo porque es una marca protegida, no
rim puede utilizar ni en el escaparate de la esquina ni en
as @agina web. Lo que ocurre es que naturalmente esta
edproblema de la territorialidad. ¢ Eso qué significa?
1&s0 significa que podremos demandar sin mayor pro-
bolema a quien tenga su sede en Espafa pero tendremos
13671i0S problemas si tenemos que demandar a un sefior
enae esta en Estados Unidos o en Singapur.
jueSegundo problema, alli habia una propuesta que yo
gereo puede ser interesante y es que se proponia que en
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el Registro Mercantil central se inscribieran volunta
mente los nombres de dominio, es voluntario pero
un atractivo, y una vez inscrito el nombre de dom
en ese Registro Mercantil central operaria para imj
el otorgamiento de otras denominaciones sociales
dos normas que podrian ser Gtiles. Pero aqui no s
hablando de denominaciones sociales, que yo cre:
es algo que se echa de menos en el proyecto. Lt
hace el Cédigo de la propiedad intelectual francé
bastante razonable, cuando dice que uno de los ¢
culos para que se registren marcas son las deno
ciones sociales anteriores, que yo ampliaria a der
naciones de personas juridicas cuando son cono
entre el publico, de tal forma que puedan dar luc
una confusion, es decir, si mafiana se pretende ins
o utilizar la marcavlanos unidasel publico lo conoce
es la denominacion de una fundacién y como los ¢
humanos no somos compartimentos estancos ha
evitar que nadie pueda pensar que eso tiene que vi
esa organizacion.

Pasemos ahora a las observaciones del sefior
rrete sobre el registro de la propiedad intelectual
hay registro de la propiedad intelectual porque el (
venio de la Unién de Berna, del que Espafa es |
desde su origen, a finales del siglo XIX, prohibe ex
samente que se sujete a inscripcion constitutiva la
teccion de la propiedad intelectual, y en Espafa
un registro pero es un registro simplemente a efe
de prueba, y eso naturalmente nos plantea ciertos
blemas.

Con relacién al problema de la transmision del n
bre comercial, ocurre que en el nombre comercial «
regulacion del Estatuto, si no recuerdo mal, reg|
principio de veracidad y si se quita el principio de vi
cidad, cada vez se acerca naturalmente el noi
comercial mas a la marca de servicios, realmen
una marca de servicios. La directiva comunitaria
mite la libre transmisibilidad de la marca, cosa qu
sido criticada, y aqui esta el profesor Fernandez N¢
gue ha sido un defensor insigne de la no transmis
dad de la marca. La directiva comunitaria lo ha rest
asi, permitiéndose la libre transmision de la mar:
asimilandose practicamente el nombre comercial
marca, por lo que establecer un criterio distinto pa
que no estaria demasiado justificado.

Marcas colectivas. Debo reconocer que no he g
do ni un minuto en mirar las marcas colectivas. ¢,C
tas marcas colectivas hay inscritas, tres, cinco? Nt
gan a diez. La institucion es un fracaso. El problem
es por lo tanto un detalle en la regulaciéon, —natt
mente, en la directiva comunitaria esta bien qu
incluya— el problema es que en la realidad espa
no funciona. Pienso que tal vez no funciona porqut
algunos paises, la marca colectiva ha cumplido la
cién de la denominacion de origen en Espafay, el
ces, como en Espafia tenemos la denominacion d
gen, los sefores de La Rioja o los sefiores de Cave

issefiores de Jijona o los sefiores de Ribeiro, que, natural-
aneente, tienen su denominaciéon de origen, ¢ para qué
liguieren una marca colectiva? Entre otras cosas, no hay
adlvstaculos para que un particular o una persona deter-
Suimada pida una marca y después se dedique a licen-
estdla, constituyendo de hecho en la practica, a través
gieelas licencias, un sistema equiparable al de las mar-
@as colectivas, pero sin los requisitos de dichas marcas.
; edLa franquicia y la marca de garantia. La franquicia
yse@imente necesita una regulacion. Si no recuerdo mal,
linay una regulacion en la Ley de ordenacion del comer-
ywie minorista, desarrollada después por un decreto
idlaealmente no era el sitio de regularlo, pero ahi esta—
uparo es incompleta. Si no me equivoco, en la Comision
ribeneral de Codificacién hay un grupo de trabajo que
prepara un anteproyecto sobre contratos de distribu-
@8N, entre los cuales, evidentemente, esta el tema de la
dnamquicia. Es cierto que hace falta una regulacion de la
rftanquicia en nuestro pais porque hay, aparte de la Ley
de ordenacion del comercio minorista, el reglamento
la@munitario en aplicacion del articulo 81 del Tratado
Ntz Roma.
on-Creo que me he referido ya al tema de las denomina-
acfenes de los organismos sin animo de lucro como la
r€ruz Roja.
o-El problema del proyecto, la marca comunitaria y
s tratados. El proyecto realmente cumple muy fiel-
sloente las obligaciones internacionales y, en ese aspec-
pm-no me parece que plantee ningun problema, a dife-
rencia de lo que ocurria en la Ley de 1988, donde, por
ne precipitacion, como es conocido por todos y se dice
nda la exposicion de motivos, se dieron disonancias con
Lleldirectiva comunitaria.
ra- Respecto del establecimiento comercial serio, es una
b= las cosas que nos ocurren. ElI Convenio de la Unién
2as Paris habla del establecimiento serio, que no es un
eestablecimiento abierto al publico. Lo que viene a decir
Isabre el establecimiento serio es que si hay un extran-
/&0 que por su nacionalidad no tendria derecho a aco-
Jijjerse al Convenio de la Union de Paris pero tiene en
2Egpafia un establecimiento serio —es decir, unas ofici-
anas que funcionen realmente, que no se trate de un frau-
ade de ley, que no se trate de una pura apariencia—, éste
spedria aprovecharse de ese establecimiento en Espafia
para, en definitiva, a través del mismo, acogerse a los
steeneficios del Convenio de la Union de Paris.
an-Tribunales especiales de propiedad industrial. Estoy
It acuerdo, y a ello se ha referido también el sefior Fer-
.néndez de Trocobniz en el planteamiento que se ha
dtecho de que tribunales de comercio estan un poco en
ekaire, que excede evidentemente del proyecto de mar-
ialas, pero no estoy seguro de que exceda el proyecto de
, Brarcas, teniendo en cuenta la adicional que dedica a la
uirisdiccion para las marcas nacionales y estando Espa-
téra fuera de plazo para determinar los tribunales de
ararca comunitarios, una norma que se refiriera especi-
oflcamente a los tribunales de marca comunitarios que
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tiene que establecer el Estado espafiol, y me parec
seria el lugar adecuado. No queramos resolver toc
golpe, resolvamos esto y ya iremos mas adelante
do otros aspectos.

Ademas, en cuanto a los tribunales de marca cor
taria, hay un problema en el aire que es realmente
Y que ya anticipo, y es que en algun momento se [
en establecer en toda Espafia un dnico tribunal de r
comunitaria en Alicante, cosa que ha sido rechazad
los circulos interesados por razones obvias. Es dec
tribunales de marca comunitaria entienden de las a
nes por violacion de marca comunitaria, con lo cual
un sefior de Canarias le demandan porque en Cal
esta violando una marca comunitaria, como dema
do, tendra que desplazarse a Alicante, y lo mismo
rrirfa si el sefior viviera en A Corufia, en Barcelona
Madrid; todos tendrian que desplazarse a Alice
Hagamos lo que han hecho los alemanes, que har
blecido un tribunal de marca comunitaria para cada
de loslander, que me parece que es el mismo crit
que sigue este proyecto de ley en relacién con las
cas nacionales. Aprovechemos ese impulso para
cionar de una vez el problema.

En cuanto a las tasas, diré que ese es un tem
siempre permite ver las cosas en sus distintos asp
Efectivamente, unas tasas altas pueden entorpec

alguna forma la solicitud por parte de pequeii 5 y

medianas empresas, pero también es cierto g

inmensa mayoria de las tasas las pagan emp g

extranjeras y en gran parte multinacionales. Ahi
una eleccidn politica de cierta importancia porque,
mejor, resulta que a las pymes se les pueden prop:

nar subvenciones via pyme, sin necesidad de qt

tasas espafiolas sean las mas baratas en atencic
pymes espafolas, pero que las estan pagando las
nacionales extranjeras.

fgquebién puede ser interesante desde el punto de vista
Jd#d Gobierno de turno el llevar las cosas via Bruselas,
ielonde salen més facilmente, en vez de venir directa-
mente aqui, donde puede haber obstaculos de otro tipo.
uBero ha ocurrido siempre y seguira ocurriendo.
ravél sefior Fernandez de Troconiz quiero darle las gra-
@S por el recuerdo de aquellos afios, que uno siempre
zbara; sin duda, el tiempo nos obliga a ello. Veo que ha
.poperado con mucho los conocimientos que pudo
,&ggender entonces, porque hay que ver qué cantidad de
ag@sas nos ha dicho de diversos sectores. En consecuen-
stia, lo Unico que tengo que aclararle es cdmo se pro-
afiagcia mi apellido. En mi familia decimos Berkowitz,
(& bien es cierto que cuando salgo al extranjero cambio
y&l-acento y diganonsieurBérkowitz omisterBérko-
dyjtz, es decir, que en Espafa es Berkowitz y en el
\textranjero lo adapto a la acentuacion extranjera.
esthlada mas.

rJigOEI seforVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):

négradecemos al sefor Berkowitz su intervencion, inte-
Jfsantisima, que seguro va a servir a los grupos parla-
mentarios a la hora de elaborar sus enmiendas.

5. DEL SERIOR CATEDRATICO DE DERECHO

ar d ERCANTIL, FERNANDEZ NOVOA. (Nume-

- ., ro de expediente 219/000205.)

€ 1&| sefionVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):

0s a continuar la sesién. Agradecemos al profesor

#rnandez Novoa gue haya venido a esta comparecen-

é?a, maxime cuando ha tenido que desplazarse desde
ffa comunidad, desde otra regién, y en estas fechas, y

; usien damos la palabra para que realice su exposi-

nulti--
El sefiorCATEDRATICO DE DERECHO MER-

1
1
r

Respecto a la falta del caracter distintivo, estoy ti g

mente de acuerdo con usted. El articulo 5 dice que
caracter distintivo y después los apartados siguie
sefalan las diversas faltas de caracter distintivo. T
mente de acuerdo. Yo, como nunca me acuerdo de
mitar una y otra de las letras, siempre hablo de la ¢
ricidad de la marca, cosa que me reprochan de v
cuando, pero ésa es la realidad. Lo que pasa et
como la directiva comunitaria lo ha establecido,
sido tan meticulosos de establecer los distintos su|
tos, nosotros los reproducimos. Esa es la razén.
En relacion con los sonidos, también nos adapte
a la directiva comunitaria. El problema que tenel
muchas veces no solamente en esta ley, sino en
muchas, es que realmente la participacion del P
mento espafiol en las directivas comunitarias es pi
camente nula. En este caso es una cuestion pura
técnica, pero hay otros supuestos en gue la cuesti
mas importante desde el punto de vista sustantivo
la cosa viene via directiva comunitaria, aqui ya no t
practicamente nada que hacer el Congreso, con Ic

[@ANTIL (Fernandez Novoa): Muchas gracias por
ahaber sido invitado a intervenir en esta sesion informa-
W% sobre una materia que para mi es extraordinaria y
'tﬁbsitivamente apreciada, dado que me vengo dedican-
dgl-al estudio del derecho de marcas desde hace mas de
*f&inta afios. Y precisamente como estudioso del dere-
Zchid de marcas, quisiera ante todo elogiar publicamente
g€ lineas generales del proyecto de ley de marcas, asi
atbmo la técnica juridica depurada con la que en lineas
Ugénerales ha sido redactado.

Pienso que el proyecto de ley de marcas es un cuer-
neS juridico bastante equilibrado, en el que se conjugan
|0& proteccion del titular de la marca, la proteccion de
Neasintereses de los consumidores y también del siste-
rraa competitivo. En efecto, la proteccion del titular de
ithi-marca en el proyecto se refuerza sensiblemente, por
@mtéado, al regular el contenido del derecho de exclusi-
&Yy al regular las acciones en defensa del derecho de
/l@imarca y, por otro, al establecer el cuadro de las
apeohibiciones, sobre todo las prohibiciones absolutas, y
caahbién, al fijar el régimen del uso obligatorio de la
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marca registrada y de la caducidad por falta de us
toman en consideracion ciertas exigencias del sis
competitivo y también de la proteccién de los intere
de los consumidores.

Pienso que el proyecto tiene que ser elogiado si
larmente porque su futura y eventual aprobacion s
ficaria la armonizacion plena y definitiva del dere:
espafiol de marcas con la Directiva 89/104 CEE,
es, con la primera directiva de marcas, de 21 de dic
bre de 1988. Es cierto, y hay que recordarlo,
muchos de los principios y bastantes normas de I
mera directiva comunitaria ya habian sido incorpor:
por la ley vigente, por la Ley de marcas de 1988,
es indudable asimismo que en ciertos puntos ba:
—prohibiciones absolutas, uso obligatorio de la me
etcétera— existen todavia sensibles diferencias en
Ley espafiola de marcas y la Directiva 89/104. |
afirmacién de las diferencias o disonancias denur
das no implica en modo alguno un juicio peyorativc
la vigente Ley espafiola de marcas. Antes al contr
creo que esta ley ocupara siempre un lugar dest¢
en nuestra historia legislativa por cuanto que repre
t6 en su momento un gran progreso frente al Est:
de la propiedad industrial de 1929. Sin embargo
cabe desconocer, como ya se ha dicho repetidarr
que tal vez por las prisas con las que se aprobo I
de marcas de 1988 —la aprobacion se produjo
semanas antes de la aprobacion de la Dire:
89/104— no fueron tenidas en cuenta todas las sol
nes, algunas de ellas imperativas, establecidas
directiva.

Con el fin de contribuir al perfeccionamiento
proyecto, un proyecto por otra parte muy solido, v
hacer algunas consideraciones o, si se quiere, su¢
cias muy concretas. En relacién con el apartado .
articulo 3 del mismo, es sabido que esta norma pr
de que los espafioles y las personas que pueden it
la Ley de marcas puedan también invocar las nol
del Convenio de la Unién de Paris de 1983, las no
actuales o las normas futuras siempre que resulter
favorables que las normas de la propia Ley espairic
marcas. Una norma en este sentido figura en la vig
ley, apartado 3 del articulo 10, y también en la
espafiola de patentes de 1986, apartado 3 del artic
Pues bien, en este momento, ademas del Conver
la Unién de Paris —de esto se hace eco la expos
de motivos del proyecto—, también existe un acut
importante en la 6rbita internacional, el Adpic o Ti
el acuerdo sobre los aspectos de los derechos di
piedad intelectual relacionados con el comercio. Pc
ser conveniente que también se concediese a los 1
nales espafoles y a quienes puedan beneficiarse
proteccion de la Ley de marcas que puedan invoc:
normas del Adpic, del acuerdo sobre los aspectc
los derechos de propiedad intelectual relacionados
el comercio, siempre que sean mas favorables gt
normas contenidas en la Ley de marcas. En este

1,088 someto a la consideracion de SS.SS., afiadir al apar-
atado 3 del articulo 3 la mencion expresa del acuerdo
sesbre los aspectos de la propiedad intelectual relacio-
nados con el comercio.
iguEn cuanto a las prohibiciones absolutas, articulo 5.°
yaiel proyecto, habria que reflexionar acerca de la conve-
1niencia, hipotética al menos, de incluir una norma opta-
'gbea que figura en la primera directiva comunitaria de
emarcas. Me refiero —insisto en que se trata de una
[im®rma optativa— a la letra b) del apartado 2 del
miticulo 3 de la primera directiva comunitaria. Segun
Jaste precepto, los Estados miembros de la Unién Euro-
gpea pueden prohibir el registro de aquellas marcas que
idosluyan un signo de alto valor simbdlico, en particular
aan signo religioso. Tal vez seria conveniente que afia-
‘gllase esta ulterior prohibicion al catalogo de prohibi-
stéones que se establecen en el articulo 5, y me permito
siubrayar que cuando la directiva habla de signo religio-
d® obviamente no esté refiriéendose a un signo de una
ramnfesion religiosa determinada, sino a un signo reli-
>giliso en general. En este sentido lo que se dispone en
séam-directiva, letra b), apartado 2 del articulo 3, tiene un
wdignificado muy distinto del que tenia, por ejemplo, el
maimero 12 del articulo 124 del derogado Estatuto sobre
ptepiedad industrial de 1929, porque la vieja norma,
lleyy derogada, se referia a las efigies y distintivos del
nagto catdlico sin el permiso escrito de las autoridades
tigalesiasticas diocesanas. Si se prohibe el registro de
cimarcas que incluyan un signo de alto valor simbdlico,
yehaparticular un signo religioso, no se atenta contra nin-
gun principio constitucional y tal vez se estaria propor-
etionando a las partes interesadas en esta materia la
yfosibilidad de oponerse al registro de ciertas marcas, y
atengo la conviccion de que en algunos casos se solici-
dah marcas que pretenden incluir signos de alto valor
taimbolico, en particular un signo religioso.
/0c&i se me permite, en mi intervencion quisiera hacer
nespecial hincapié a una figura importante que ha veni-
1ds difundiéndose en la practica y que ha sido recogida
noés los textos de las leyes europeos, por la propia
alieectiva 89/104, y también por el Reglamento 40/94,
:ptebre la marca comunitaria. Me refiero a la marca
agnombrada.
llo Es cierto que el proyecto en el articulo 8 regula lo
agde llama marcas y nombres comerciales notorios
cr@gistrados. En este sentido hay que aplaudir sin la
toenor vacilacion la postura del proyecto, por cuanto
pgue en la vigente Ley de marcas de 1988 no se protege
prbecuadamente la marca renombrada. Sin embargo,
idatiendo que no se ha recogido adecuadamente la ter-
aninologia, porque el articulo 8 habla de marcas y
dedmbres comerciales notorios registrados, cuando lo
" taerto es que en la letra a) del apartado 4, del articulo 4
;de la primera directiva comunitaria, asi como en el
capartado 21, del articulo 5 en la version castellana o
»ézpanola se habla de marca renombrada, no de marca
enditoria, la marca notoria es una figura distinta de la
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marca renombrada. Lo que digo de la version esg
la, que es la que nos interesa, de la directiva comt
ria, articulos 4 y 5, en los apartados correspondie
se puede predicar también de las versiones fran
portuguesa e inglesa. La version francesa se refi
la marca que goza de un renombre; la version pu
guesa a la marca que goza de prestigio —prestis
renombre son términos sinbnimos o equivalentes-
por ultimo, la versién inglesa se refiere a la marca
tiene una reputacién, y reputacion también es sir
mo de renombre o de prestigio.

Por esta razén y por otras que me permitiré ale
pienso que la expresion que figura en el epigrafe o
del articulo 8, marcas y nombres comerciales notc
registrados, deberia ser sustituida por la de mart
nombres comerciales renombrados. De esta mang
se sustituye en el articulo 8 y en otros articulos,
ejemplo, el 34, al regularse el derecho de exclusiv
palabra notorio —o notoria, si pensamos en la mar
por renombrada, la terminologia nos permite desli
dos figuras claramente distintas: por un lado, la m
notoria o notoriamente conocida y, por otro ladc
marca renombrada, ya que a mi modo de ver se tre
dos figuras distintas. Cuando se habla de marca n¢
0 notoriamente conocida, y lo hace el proyecto €
articulo 6.2.d), se esta pensando en un signo o n
no registrado, pero que va a ser protegido como ct
cuencia de su notoriedad, del conocimiento o recol
miento de la marca por parte del publico, del se
correspondiente de los consumidores.

Por el contrario, la marca renombrada, a la qu
refiere con estos términos la directiva —y asi se |
de manifiesto en el articulo 8— se trata de una m
registrada, pero que es protegida no solo en el ar
de la regla de la especialidad, sino mas alla. Es de
marca notoria permanece dentro de los confines
regla de la especialidad. Al titular de la marca not
se le concede proteccion frente al uso de un signo
tico o semejante en relacion con productos o serv
idénticos o similares. Por el contrario, al titular d
marca renombrada se le debe conceder protel
cuando los productos o los servicios no son idéntic
similares. Dicho de otro modo, la marca renombi
—Y esto se percibe también en el proyecto, aunqu
una terminologia a mi modo de ver incorrecta— ti
que ser protegida frente al uso de un signo idénti
semejante en relacién con productos o servicios qt
sean similares. Por eso la marca renombrada es |
gida, porque el uso de un signo idéntico o semej
implica un aprovechamiento indebido o un menost
—sigo leyendo el articulo 8.1— del caracter distin
o de la notoriedad. La norma es perfecta, si se reel
za notoriedad por renombre. Curiosamente, cuan
articulo 34 del proyecto delimita iels prohibendi el
derecho de exclusiva del titular de la marca renorr
da, lo que se llama la marca notoriamente conocic
el proyecto, se esta configurando el derecho de exi

uva-del titular de la marca renombrada y ya no se emple-
lidkar exactamente los términos del articulo 8.1, sino que,
tpsy el contrario, el articulo 34.2.c) habla de lo siguien-
eea se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter
rdiatintivo o del renombre. Aqui aparece la expresion
rieerrecta y no el término notoriedad que si figura en el
i@partado 1 del articulo 8.
-y,Obsérvese, ademas, que con muy buen criterio el
Jpeoyecto protege al titular de la marca renombrada en
yhds casos de perjuicio, pero perjuicio causado al presti-
gio de la marca no a la notoriedad. Esto es lo que se
ydice, por ejemplo, en el apartado 1 del articulo 43, al
ciglgular el calculo de la indemnizacion de dafios y per-
‘ipscios. El apartado 3 del articulo 43 emplea dos térmi-
aBog distintos para referirse a figuras juridicas también
‘aistintas: la notoriedad y prestigio de la marca. Por
ptanto, a mi modo de ver —y ésta es la sugerencia que
L,dameto a la consideracion de SS.SS.—, incluso existen
aargumentos de coherencia del proyecto para reempla-
dzar, en el contexto del articulo 8°, la expresion marca
roatoria, nombre comercial notorio, por la expresion
lmarca renombrada, nombre comercial renombrado.
a d®tro punto, el penultimo, sobre el que quisiera hacer
‘@algunas consideraciones, concierne a la posicion del
\ledenciante de una marca. La figura de la licencia se
aregula en el articulo 48 del proyecto; afortunadamente,
1se-ha tenido en cuenta el articulo 8° de la directiva, y el
Jniamero 2 del articulo 48 pretende fortalecer la posicién
tpuridica del licenciante —titular de la marca y licen-
ciante de la misma—, concediéndole la facultad de
' Bwocar, en determinados supuestos taxativos, no sélo
ofees acciones derivadas del incumplimiento del contrato
rsi@mo también las acciones derivadas de la infraccion del
baerecho de exclusiva sobre la marca, en este caso sobre
indamarca licenciada. Esto es lo que hace el nimero 2
ediel articulo 48, que es lo mismo que hace el apartado
reeegundo del articulo 8° de la directiva. Y tanto la direc-
1éma como el proyecto van enumerando los supuestos
siosncretos, porque son supuestos concretos, que han
Isido estudiados por el doctor Tomas de las Heras, aqui
cfiresente, que luego va a intervenir.
s ni Pues bien, uno de estos supuestos concretos, segun
wd proyecto, es que el licenciatario incumpla la disposi-
anén del contrato de licencia relativa al territorio para el
rgue se otorgod la licencia. Quisiera subrayar que el pro-
:gyecto habla de clausula relativa al territorio para el que
agwotorgo la licencia. Por el contrario, en el mismo con-
roéeto, la directiva se refiere al licenciatario que infrinja
idedisposicion del contrato de licencia relativa al terri-
abario en el cual pueda ponerse la marca. La directiva no
vee refiere al territorio en general, se refiere al territorio
i@a-el cual el licenciatario puede fijar la marca sobre el
opebducto. Y tras esta variante terminolégica se ocultan
consecuencias juridicas muy distintas. Pensemos que
yedando se estan otorgando al licenciante las acciones
aaerivadas de la infraccion del derecho de marca, se le
esita poniendo en las manos una accién que es ejercita-
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ble erga omnesno sélo frente a los que incumplen
contrato sino frente a quienes adquieren los prodt
provistos de la marca del licenciatario, lo cual impl
naturalmente, que en este caso y en los restante
de operar el principio del agotamiento del derech
marca. Por virtud del principio del agotamiento, clé
mente regulado en el articulo 36 del proyecto, el tit
de una marca que ha otorgado su consentimienta
la comercializacion de los productos, por él o poi
tercero, no puede esgrimir de nuevo el derech
exclusiva. Sin embargo, si el licenciatario incum |
ciertas clausulas, el titular de la marca si puede in
el derecho de exclusiva.

Hecha esta matizacién, se comprende facilm

que, de acuerdo con la directiva, el licenciante : §
pueda ejercitaerga omnesl derecho de exclusiv 1

cuando se infringe la clausula relativa al territorio e

cual se puede fijar la marca y, por el contrario, segi n :
proyecto, se puede ejercitar el derecho de exclt i
cuando el licenciatario incumple la clausula conti 2
tual relativa al territorio para el que se otorgo la lic »

cia. De manera que, si tedricamente aplicasem:
apartado segundo del articulo 48 del proyecto, el i
ciante, titular de la marca, podria ejercgega omnes
acciones marcarias, derivadas del derecho de excl
no solo en el supuesto de que el licenciatario hut
fijado la marca en un territorio distinto al pactado ¢
también en otros casos; por ejemplo, cuando el li
ciatario incumpliese la cldusula contractual que
prohibia desarrollar una politica activa de ventas f
del territorio fijado en el contrato o bien cuandc
licenciatario incumpliese la clausula contractual qu
prohibia efectuar publicidad fuera del territorio asig
do en el contrato de licencia.

Por las razones expuestas y teniendo también «
telon de fondo los principios fundamentales del Tr
do de Roma sobre la libre circulacion de los produc
entiendo que deberia revisarse en este punto la
cion adoptada en el apartado segundo del articul

Por ultimo, y concluyo ya, no me he referido al
cedimiento de concesion porque el tenor de miir e
vencion se dirigia al derecho sustantivo, pero entie
y las apoyo por lo mismo, las sugerencias que Se¢
hecho —si no recuerdo mal, las ha hecho Albert
Elzaburu esta mafiana— en nombre del Colegii d

Agentes; creo que la flexibilizacion del procedimie tf

de concesion de la marca registrada, en el sentidc
pugnhado por el Colegio de Agentes y su porte
Alberto de Elzaburu, representa una propuesta
digna de ser tomada en consideracion y que me
sin duda alguna, la reflexion de la ponencia acerc:
sistema definitivo de concesion de marcas registr
una vez que entre en vigor la nueva ley de marcas

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
En primer lugar, tiene la palabra el sefior Silva, pc
Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unid.

al El sefiorSILVA SANCHEZ: Muchas gracias, don
>0arlos Fernandez Novoa.
‘a, Querria formular dos o tres preguntas, que intentaré
dejan muy concretas. Los grupos parlamentarios hemos
#érmulado preguntas, hablado con los sectores, hemos
&embldo documentacion sobre la marca notoria y la
Iarca renombrada. En estos momentos, hemos perci-
PBido una diferencia de criterios. Si me gustaria, porque
W5 |o que nos corresponde a nosotros como represen-
tes politicos o como diputados, ver cuales son real-
fhente los intereses, entre comillas, en juego o en qué
"FREdida el proyecto no satisface o no protege adecuada-
ente esos intereses legitimos o en qué medida otra
I'{‘Ee?daccic')n los protegeria mejor. También me gustaria
gue nos pusiese algun ejemplo —antes, en su interven-
{on, creo que lo hacia refiriéndose al articulo 48— de
Cyales serian las consecuencias practicas, desde el
nto de vista de esos intereses legitimos, de mantener
redaccion del proyecto o de distinguir de una forma
bsolutamente expresa y explicita la marca notoria 'y la
sqrca renombrada o definirlas. Me gustaria tener
gmejor en la cabeza los intereses dignos de proteccion y
en qué medida no estan protegidos en el proyecto o se
sRieden proteger de una forma mucho mas satisfactoria.
eraln segundo aspecto por el que también tengo interés
nes el posible conflicto entre el registro de una marca
gpara un determinado producto farmacéutico o sanitario
lela necesaria autorizacién que en principio debe emi-
diese por las autoridades sanitarias o farmacéuticas. Lo
aue le quiero preguntar concretamente es si existe
» &gln elemento que pueda fundamentar, por ejemplo,
1giue la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas otorgue
la marca para un determinado producto o entienda que
JB¥h marca es suficientemente distintiva de algan otro
tAroducto de la misma naturaleza y, luego, la autoridad
QGfanitaria o farmacéutica no autorice la denominacion
’gr entender que no es suficientemente distintiva.
cho de otra manera, si la Oficina Espafiola entendie-
0ra que tiene un caracter suficientemente distintivo,
Ideberia este criterio arrastrar el de las autoridades
'g%nltanas y farmacéuticas?
" a tercera pregunta es mas bien una curiosidad.
g\ntes ha hecho referencia a la posibilidad de incorpo-
ar al proyecto, y por tanto a la ley, la prohibicion de
prI%glst,rQ de marcas o signos que tuyle,:ran_ un alto valor
,&mbollco, y ha dejado caer que quiza existan en estos
mentos signos de esa haturaleza que o bien se
sgBCcuentran registrados o bien se utilizan. No sé si éste
@éqede ser el ambito adecuado, pero no me resisto a pre-
dagntarle si nos puede poner algin ejemplo —aunque
no sea absolutamente real, para no comprometerse—
de utilizacion de esta naturaleza que quiza fuera mejor
restringir. Yo, en mi condicion de democristiano clasi-
“eb, me siento legitimado e impulsado a hacerle esta
solicitud.
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El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Csz
Navarrete.

El sefiorNAVARRETE MERINO: Yo no voy a
hacer ninguna alusién a mi condicién islamica f
pedir especial proteccion de la ley.

Estoy completamente de acuerdo con lo que
manifestado respecto de las marcas notorias o re
bradas; el problema es més complicado. Si se ar
en mayor profundidad el proyecto que ha entrado «
Camara, no so6lo cabe citar como contradictori
articulo 8, que usted ha mencionado, y el 34.2 c),
ha mencionado también; asi podemos ver como ||
a veces los textos que tenemos que depurar. Y nc
gque se haga conscientemente; probablemente,
quiera que le meta la pluma a la primera redaccic
un texto puede caer en el mismo tipo de contraser

En el articulo 6.2 d) se hace referencia a que p

marcas anteriores se entenderan, a los efectos del
tado 1, las marcas no registradas que en la fecha d
sentacioén o prioridad de la solicitud de la marca en
men sean notoriamente conocidas en Espafia,

sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris. £
se hace alusion al concepto de marca notoria no t
trada en contradiccion con el articulo 8 y en conso
cia con el articulo 34.2 ¢) que usted ha mencion
Hay mas; si vamos al nombre comercial, en el arti
88 c), al hablar de las prohibiciones de registrc
remite a los articulos 6 al 10. Por consiguiente, ree

al concepto de marca notoria no registrada que ap r
en el articulo 6. Luego, en el articulo 90, al hablar 1
bién de los nombres comerciales, dice que el usi a

anterior de un nombre comercial no registrado pt
reclamar ante los tribunales la anulacion de una
0 nombre comercial cuando los mismos hubieran
registrados para productos servicios, etcétera. En

nitiva, es una alusién a la marca notoria o renombi 1

Yo decia esta mafiana, no sé si con la claridad |
saria desde el punto de vista de la exposicién —r
talmente tenia clara la idea—, que era necesario ¢
esta diseminacion en diferentes articulos del conc
de marca o nombre comercial y establecer una doc
general en los primeros articulos del proyecto de
Me atrevo a afiadir, y no sé si se me tomara por ter
rio, que el concepto de marca notoria registrada nc
sirve para nada porque la eficacia protectora que
pensa una marca anterior registrada es indepenc
del hecho de que ésta sea 0 no notoria. Una cosa
estuviera en desuso y otra cosa distinta es que
renombrada, porque no se puede inscribir una nr
gque vaya en contra de una marca renombrada pa
productos o servicios idénticos o incluso para los
logos; luego la utilidad del concepto de marca ren
brada, independientemente de que esté o no regis
es algo admisible en derecho.

El concepto de marca notoria se corresponde mas
Ien con el tema de la posesion, y todo el lio que hay
en el proyecto creo que resulta como una resonancia de
aquel viejo principio francés que decia que en materia
de muebles la posesion vale por el tito,fait de
uraeubles, possession vaut titeeticulo 464 del Cadigo
Civil, etcétera. ¢ Qué es una marca notoria? Es una
hzarca que es poseida por una persona que le ha dado
asma credibilidad, que inspira una confianza en la socie-
ilad y que, por consiguiente, debe operar como un ele-
nMgento de proteccion de la persona o personas que han
becho ese esfuerzo por la acreditacion de la marca, con
jinslependencia de que no esté registrada, y debe produ-
gelfse como una excepcion a la proteccion registral que
cka@ropiedad industrial parece que condiciona en todo
@S0 a la proteccién, aunque vemos, en el precepto que
| gated ha citado y lo que yo le afiado, que luego el pro-
iy§cto no es completamente coherente con esta idea.
orQueria hablar sobre una cuestion que esta mafiana
afaauedado un poco confusa en las diferentes interven-
. B@es al tratar de conectar nombres comerciales, mar-
+&fs, denominaciones sociales, que incluso tendriamos
f1¢¢ ampliarlo por lo que luego ha dicho el profesor
Berkowitz —no sé si lo pronuncio correctamente—
! gpre este asunto, cuando ha mencionado las denomi-
aciones de los partidos politicos, y que el problema
ncierne también a las ONG, a las asociaciones que
) tienen una finalidad de lucro, etcétera. Esta mafana
s decia algun compareciente que eso dispensaria una
“Hraot(_eccié_n poco correcta a aquellas personas que tie-
nen inscrita una marca pero que no la estan utilizando.
el propio proyecto de ley, y también en la ley ante-
or, habia un mecanismo, que no se ha mencionado
i a mafiana y que luego yo, con la persona que hizo la
{Rfensa de esta tesis, lo comenté particularmente. No
;_r gy problema, es decir, el hecho de tener una marca
ranterior inscrita no utilizada no atribuye una prioridad
Iefie impida el acceso al registro de otras marcas poste-
res, porque uno de los motivos de caducidad que la
SEfficina Espafiola de Patentes y Marcas debe tener en
&lenta es precisamente el no uso por la marca. No
“;S%rdemos hacer responsable al titular de una marca de
*PChegligencia que pueda cometer la Oficina Espafiola
I'dl& Patentes y Marcas, las cometera por via de excep-
&f6n, porque conozco el funcionamiento de la Oficina y
8 parece que, en términos generales, es un comporta-
NAfento laudable, independientemente de que quizé no
dirya encontrado todavia el canal para que su eficacia
ese@ mayor.
S qW@ueria preguntarle, por su experiencia en esta mate-
JEER si tiene conocimiento de algo que parece que esta
ug@hibido en el texto del proyecto, la posibilidad de que
atlIgya acceso a la proteccion registral y a la proteccion
ngue en general se otorga a la propiedad industrial una
imiarca que llegue posteriormente a su inscripcion, que
‘adaga semejanza con otra anterior, por consiguiente ins-
crita también, y que, en términos generales, es la que
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debe prevalecer e impedir el acceso de la seg
marca. Nos han comentado que ha habido casos
gue se ha posibilitado la inscripcién de la nueva m:
semejante a otra anteriormente inscrita, porque t
sido autorizada por el titular de la primera y que in
so esto ultimo ha dado oportunidad para que se fre
ran asociaciones de caracter mercantil o industria
posteriormente se han revelado como extraordin
mente beneficiosas.

Finalmente, porque no quiero cansar ni la aten
de usted ni la de los comparieros que con tanta pe
cia me oyen, voy a hablar de la transmisién de la ti
ridad. Una de las formas que se prevé en el proyec
gue se presente no el contrato original, sino un ext
del contrato autorizado por un notario u otra autor
publica, supongo que desde el punto de vista de ac
tar que ese extracto reune los elementos esencial
contrato, es decir, es algo parecido a cdmo un na
protocoliza una escritura publica que tiene conexié
materia de poderes o0 en materia de facultades ¢
consejero o de tal 6rgano de una sociedad y lo aut
Quitando el caso del notario, desaparecidos los ¢
dores de comercio, no sé que autoridad publica p
adverar que el testimonio extractado de un contra
corresponde con las condiciones esenciales del (
mento matriz. Seria justo que en estos casos el r
de comprobar la correlacion entre el original y la
sién reducida del mismo fuera asumido por los fun
narios de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
ha sorprendido que no se haya hecho asi en el pr
to. He pensado que tal vez fuera por no penetrar €
secretos industriales o empresariales de una deter
da actividad. Eso se puede arreglar con un abarata
to de los costos y no seria necesaria la intervencid
notario o de la desconocida autoridad publica
puede adverar el testimonio del extracto. Podria cc
guirse con una clausula de secreto del funcionaric
intervenga y si el titular que pretende inscribir la tré
ferencia le manifiesta que le presenta el original \
extracto, pero quiere que s6lo se haga publico el e»
to, podria establecerse un correlativo deber de s
profesional para que la confidencialidad se qu
donde el transmitente y el adquirente de la titulari
han deseado que se quedara.

Quiero agradecer, por anticipado, sus respuesta
gran lujo técnico que ha mostrado.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el sefior Fel
dez de Trocéniz.

El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
COS: Gracias, sefor Lissavetzky, que no Lis
viestzky.

Quiero agradecer al profesor Fernandez de Now«
magnifica disertacién en torno a la Ley de marcas.

ndantes de proseguir, he de apostillar a mi querido
nclompafiero, el diputado Navarrete, que no le oimos,
"‘egmsotros le escuchamos. Aparte de esto, recuerdo estas
\BEnas rememorizaciones, en este caso del articulo 464
ldel Codigo Civil, que dice: «La posesion de los bienes
juasebles, adquirida de buena fe, equivale al titulo.»
gHzcluye los casos de hurto o extravio.
ria-No voy a formular ninguna pregunta al profesor Fer-
nandez Novoa, sino agradecerle nuevamente su inter-
idencion, agradecerle el recordatorio y la efectividad
sieon que ha expuesto la distincién entre marcas notorias
Ilp-marcas renombradas o marcas notorias conocidas por
dageneralidad del publico. No encuentro contradicciéon
aetatre el articulo 8.2 y el articulo 34. 2¢), en cuanto que
ladte se esta refiriendo a la proteccion de la marca noto-
‘@dh-inscrita mas alla de aquellas clases para las cuales
shdesido registrada. Logicamente hay que entenderlo en
aelosentido de que su notoriedad la protege también en la
emedida en que esta notoriedad se produce.
2 tal
rizaEl sefor’VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):
rMuchas gracias, sefior Troc6niz, que no Trdconiz.
dfRisas.)
) seliene la palabra el profesor Fernandez Novoa.
dCu-
;sggl seflorCATEDRATICO DE DERECHO MER-
sANTIL (Fernandez Novoa): Siguiendo el orden de
idas intervenciones, en primer lugar, empezaré por la de
gren Manuel Silva, y al mismo tiempo, al contestar a
na de sus preguntas, al menos parcialmente, me
\igkeriré a las cuestiones que ha planteado el sefior
iiNavarrete.
rierEntiendo que lleva razoén el proyecto al proteger cier-
| tR8 marcas mas alla de la regla de la especialidad, es
Mf@cir, conceder proteccién a determinadas marcas,
1¢ecluso cuando el tercero, si pensamos en acciones
jercitadas ante los tribunales o en el marco del proce-
1glimiento de registro en sede de oposiciones, el nuevo,
@ solicitante, el que pretende ser titular de una marca
rgesterior, quiere registrar el signo o usa el signo con
jmRspecto a productos o servicios que no son ni identicos
ydld Similares a los productos o servicios para los que
|digura registrada la marca anterior.

La proteccién excepcional, porque es excepcional,
yle|la marca renombrada frente a productos o servicios
gue no son ni idénticos ni semejantes, a mi modo de
ver esta perfectamente justificada —es mi opinién per-
sonal— y creo que los titulares de ciertas marcas que

idran efectuado inversiones con el fin de promocionar en
la publicidad tales marcas o se han esforzado por elevar
el nivel de calidad de los productos o de los servicios
diferenciados por las marcas, han generado, si se me
germite la expresién, un valor afiadido, un valor nuevo
gue se acumula en tales marcas, y parece equitativo

aatorgar una proteccion reforzada al titular de esas mar-
cas en torno a las cuales se han efectuado inversiones,
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se ha llevado a cabo una politica de elevar la calid:
los productos o de los servicios.

Si no recuerdo mal, el Tribunal de Justicia
Luxemburgo ha dicho que estas marcas estan do
de una aureola, que es la celebridad, el prestigio;
ola que es el fruto de los esfuerzos del titular d
marca, pero que al mismo tiempo constituye un g
apetitoso, si se me permite la expresion, para los t
ros que pretenden parasitariamente ponerse al a
de esas marcas renombradas, aprovechando o ¢
tando indebidamente el prestigio o su caracter dis
Vo, 0 bien tratando de perjudicar el prestigio o el ce
ter distintivo.

Por tanto, el proyecto esta en lo cierto al concec
cierto tipo de marcas una proteccion reforzada ma:
de la regla de la especialidad. Lo que ocurre es qt
se emplean, aungue es mi opinion personal y en t
alguno quiero ser presuntuoso, los términos corre
cuando en el articulo 8 se habla de marca notoria,
esto me ha dado la razén, al menos parcialmen
sefior Navarrete en su intervencién, porque, apar
los articulos que yo habia citado, existen otros
ponen de manifiesto una cierta incoherencia intern.
sistema.

El proyecto debe tener como principal meta cree
sistema de marcas, y los sistemas son cuerpos jur
coordinados y coherentes con congruencia interi
en este punto, si se conservase la expresion de m
nombre comercial notorio registrado entiendo qu
provocaria una incoherencia interna en el seno de
tema, dado que, y no voy a insistir en ello, en o
articulos se diferencia claramente la notoriedad
prestigio y la marca notoria de la marca renombr
Por tanto, por elegancia juridica, por armoniay, en
ma instancia, por congruencia interna, creo que de
reflejarse en la propia terminologia la distinta natur
za de las figuras —una cosa es la marca notoria
es la marca renombrada—, reconociendo tambié
paso en un momento a las observaciones del ¢
Navarrete) que cuando se trata de una marca hot
notoriamente conocida, como dice el articulo 6 bis
Convenio de la Uniéon de Paris, se esta reconocien
posesion, en sentido amplio, de un signo por par
un empresario y se esta protegiendo la marca, nc
que ha sido registrada, sino porque, precisamenti
titular, a pesar de no haberla registrado, la dio a ¢
cer, pero al margen de las connotaciones de prest
de renombre que, eventualmente, pueda pose
signo. Lo que es indudable es que una marca sirr
neamente puede ser renombrada y notoriamente
cida, aunque, en el marco legal, la proteccion c
marca renombrada, creo que con razon, se resery
marca registrada.

Vuelvo a las preguntas de don Manuel Silva. Hi
de una cuestion muy importante en la practica, no :
mente en Espafia sino en otros paises, que son la
cas farmacéuticas con las que se designan los pr

Jtde farmacéuticos. Yo creo —y lo he dicho, si no publi-
camente, en algun informe que se me pidi6 hace
Jafios— que la autoridad competente para saber si la
adegca de un producto farmacéutico debe ser admitida
ucemo tal es la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
' peprque tiene una experiencia acumulada y porque, ade-
atoas, tiene en sus manos —Ilo tiene actualmente y lo
reendré con la nueva ley— un conjunto de prohibiciones
repee puede aplicar perfectamente sin perjuicio —y es

<ploproblema ya interno, administrativo— de que la Ofi-
ntiina establezca las debidas conexiones con la autoridad
&anitaria. Creo, por la naturaleza de las cosas, que la
primacia le debe corresponder en este punto a la Ofici-
2na Espafiola de Patentes y Marcas.
alld_as marcas farmacéuticas plantean muchos proble-
amas. Uno de ellos es precisamente si es una excusa que
gdstifique legitimamente la falta de uso mientras esta en
stwdmite el procedimiento administrativo. Yo creo que
yaplicando lo que se dice en el proyecto sobre excusas
1pel la falta de uso se puede llegar a esa conclusion.
2 déMe formulaba también una pregunta acerca de los
js@nos de alto valor simbdlico, religiosos, y me pedia
del ejemplo. Yo tuve que intervenir en un caso muy con-
creto en mi ciudad de origen, en Santiago de Compos-
tela, porque el sefior arzobispo de la Archididcesis, el
limotial, me llamé en una ocasién y me dijo que se habia
aenterado de que se pretendia utilizar y registrar el nom-
rbaeyApdstol Santiago para diferenciar chocolates; a él
e parecia muy mal. Yo le contesté que, aungque no exis-
diera la norma del estatuto, que habia sido derogada, la
@sohibicion relativa a las buenas costumbres y al orden
deliblico podia servir de ayuda en este caso, que creo
dgue se resolvié de acuerdo con los legitimos deseos del
Ilsefior arzobispo.
erid/uelvo a las observaciones del sefior Navarrete.
I€reo que a parte de ellas ya he contestado. Se ha referi-
ofi@ a los nombres comerciales, a las denominaciones
14gciales y a una cuestion fundamental acerca de las
>f@laciones entre el uso y el registro. Es un problema
rigue siempre se plantea en materia de signos distintivos.
dEk cierto que el proyecto —yo no he querido abordar
lee punto por falta de tiempo y por otras razones—
» clencede un relieve menor al uso. Probablemente el pro-
ppeeto es mas partidario del puro registro como modali-
', daul de nacimiento del derecho sobre la marca y, en este
reentido, relegarima facie al menos, a segundo plano
Jialyso. Sin embargo, hay que admitir —la cuestion esta
rfleha de matices y de diferenciaciones— y reconocer
ligae en el apartado segundo del articulo 2 del proyecto,
oaen-algunos casos al menos, se esta reconociendo el
:fi@lieve juridico al uso. Y lo que es mas importante, si
L pdavirtud del articulo 6 —y volvemos a la marca noto-
riamente conocida— el usuario o poseedor de una
dldarca notoriamente conocida en el sentido del conve-
ofde se puede oponer a la solicitud de marca posterior, Si
rmplicamos esta norma, articulo 6.2.d), y tenemos en
deweenta el articulo 3.3, que permite a los espafioles invo-
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car las disposiciones del Convenio de la Union de F
realmente el usuario de una marca notoriamente ¢
cida resulta protegido de manera bastante sélida.
En la cuestién de la autorizacién del titular de
marca anterior frente al solicitante de una marca p
rior confundible, entiendo que esta figura debe
reconocida siempre que se adopten las cautelas
nentes, porque los titulares de las marcas, sobre t(
se trata de marcas usadas, tienen en sus manos le
riencia suficiente para saber hasta dénde pueden
en un acuerdo de delimitacion sin entorpecer la tr
parencia del mercado y sin dejar desprotegidos los
reses de los consumidores. La figura de la autoriza
correctamente aplicada, puede dar buenos result
Por altimo, respecto a la intervencion de un fed
rio publico en el negocio de transmisién de la marc
el proyecto habla de testimonio notarial o de otra ¢
ridad publica competente—, diré que, a primera v
se me ocurre que se esta pensando en aquellas pe

gue no son notarios publicos, pero estan investidc 3

fe publica por virtud de ciertos cargos. Imaginen
por ejemplo, que en el marco de una transaccion
cial se produce la transmisién de una marca como
del acuerdo transaccional. Si interviene el secre
del juzgado correspondiente, investido de fe puk i
para ciertas materias, quiza esta intervencion hipot
sea subsumible en el concepto de otra autoridad [ 1

ca competente a que alude el articulo 49.1.b) del »

yecto.
Por mi parte he terminado.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Muchas gracias, profesor Fernandez Novoa, pc

exposicion y por su desplazamiento a Madrid en ¢ 5

fechas.

— DEL SENOR REPRESENTANTE DE LA OFI-
CINA DE ARMONIZACION DE MERCADOS
INTERIORES (DE LAS HERAS). (NUmero de
expediente 219/000206.)

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Continuamos la sesion, agradeciendo al sefior D
Heras el que se haya desplazado hasta aqui.

Tiene la palabra, sefior De las Heras, para expor 2

gue le parezca conveniente.

El seAorREPRESENTANTE DE LA OFICINA
DE ARMONIZACION DE MERCADOS INTE-
RIORES (De las Heras): Debo comenzar mi interv
cion agradeciéndoles a todos ustedes la invitacior
me han hecho, pues para mi es un honor particip
esta sesion informativa sobre el proyecto de ley de
cas, en tramitacion.

En mi opiniodn, el actual proyecto de ley de mar
es necesario y técnicamente excelente. El proyec
necesario y obligado, pues a pesar de la radical re
cion de nuestro derecho de marcas realizada por

wiggente, que derogd el viejo y obsoleto estatuto de
829, hay que completar la armonizacién con el dere-
cho comunitario de marcas. Es también necesario para
neumplir las obligaciones internacionales establecidas
spor diversos tratados internacionales, posteriores todos
sellos a la vigente ley. Finalmente, es también obligado
gtira dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
igshstitucional.
eX®e otra parte, el proyecto, en mi opinién, como les
edéctia, es técnicamente excelente, pues indudablemente
ejora en muchos aspectos el texto de la ley vigente,
Nfre fue calificada en su dia ya por nuestra doctrina de
iPlanera unanime como muy buena. Asi, por ejemplo,
dasjora el concepto de marca, la formulacién de las
t@rohibiciones absolutas y relativas, la correccion del
Toncepto clave del riesgo de confusién y asociacion,
I'@mto en la configuracion de las prohibiciones relativas
''8omo en la delimitacion del propio derecho de marca.
SR@#Srmula también de manera seria la obligacion de
y las sanciones, suprimiendo la exorbitante ficcién
)fegal del actual articulo 4, parrafo 4, y la formalidad de
‘declarauon de uso para su renovacion. La proteccion
[las marcas notorias registradas también es mejorada,
(?ﬂes es muy deficiente en la vigente ley, como ha pues-
8 también de manifiesto el profesor Fernandez Novoa.
8formula el agotamiento para darle una dimensién
ymunitaria de acuerdo con la jurisprudencia del Tri-
Hlinal de Justicia. Colma las lagunas que existen en la
ley actual sobre las marcas internacionales, que es
absolutamente insuficiente, e introduce nuevas figuras
como la marca multiclase, etcétera. Obviamente, los
tihulares de marcas se ven favorecidos por el proyecto,
ges reciben mayor proteccion que la que tienen actual-
ente en la delimitacién del derecho de marcas en
general y también en la proteccién mayor de las marcas
renombradas. También se facilita a los titulares de mar-
cas la gestion de sus carteras de marcas con las nuevas
figuras de la transformacion de las marcas internacio-
nales y de las marcas comunitarias en marcas naciona-
les y con las nuevas figuras de las marcas multiclase y,
a su vez, con las posibilidades de division y fusion del
. [ggistro.
También se abre el proyecto a los avances de la
spreiedad de la informacion, permitiendo en el futuro la
posibilidad de telesolicitar una marca o su renovacion.
La reforma del procedimiento de registro, introducien-
do las posibilidades de la suspension del procedimiento
y de larestitutio in integrummejora fundamentalmen-
rie el procedimiento actual, y estas novedades son justas
quetiles para los usuarios. Sin duda, la reforma del pro-
ragglimiento de registro mas importante es la separacion
1del examen de fondo del trdmite de oposiciones, por las
razones que da la exposicién de motivos.
:as No podria terminar esta exposicion sin hacer algu-
ones propuestas tendentes a mejorar, si cabe, el proyec-
o@-si SS.SS. las estiman acertadas. El examen de
tfendo previsto por el articulo 18 del proyecto com-
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prende no sdlo las prohibiciones de registro absol
sino también las relativas, como la ley actual. Por
parte, la oposicion regulada en el articulo 21 pt
fundarse en prohibiciones absolutas y en prohibi
nes relativas, como ocurre también en la ley vige
En mi opinién, este sistema no tiene en cuenta las
rencias existentes entre las prohibiciones absolu
las relativas, y por ello sobrecarga el procedimient
registro, privandolo de la necesaria eficacia y ce
dad. El examen de fondo, realizado de oficio, dek
en realidad limitarse a las prohibiciones absolutas,
lo son por proteger directamente intereses publi
pero deben excluirse del examen de oficio las pro
ciones relativas, pues éstas amparan solo derect
propiedad privada, cuya defensa debe dejarse ex
vamente en manos de sus titulares a través del si:
de oposicion.

Actualmente no creo que esté justificado que las
cinas nacionales de marcas de un pais comunitaric
minen de oficio las prohibiciones relativas, pues €
sistema de marca comunitaria, que también proi
efectos en Espafia, dichas prohibiciones estan e)
das del examen de fondo y sélo pueden ser invoc
a través del sistema de oposicion y Unicamente p
titular del derecho anterior oponible, como es nori
El Estado tampoco debe poner en pie de guerra m
anteriores cuyos titulares ni siquiera pretenden de
derlas y que muchas veces estan en desuso. De |
una de las causas que mas demora el procedimiel
registro y crea mas problemas reales que los que
rentemente pretende resolver es el examen de ofic
las prohibiciones relativas, pues se deniegan mar
muchos empresarios interesados realmente en ob
las. Las solicitan, pagando por tales solicitudes, y <
deniegan en base a marcas anteriores no usadas
tas de manifiesto simplemente por los examinadc
cuando en realidad el titular de las mismas las t
totalmente abandonadas y estan en desuso. Ello
justo.

A su vez, la oposicion debe limitarse a las pror
ciones relativas sin incluir las prohibiciones absoll
pues éstas son ya examinadas de oficio por la p
oficina. A este efecto bastaria dejar las observaci
de los terceros sin derecho de oposicion, como pre
propio proyecto en el parrafo 3 del articulo 21. S
sigue este sistema, la oposicién entonces deberia
ditarse también a la prueba de uso de la marca op
te, siguiendo lo dispuesto por el articulo 43 del re
mento de la marca comunitaria y por el articulo &
del mismo proyecto de ley para el caso de nulidad
tiva. En el caso de reducir la oposicion a las prohibi
nes relativas, habria que limitar también la legitimau
activa tan amplia prevista por el parrafo 1 del art
lo 21 del proyecto para reducirla simplemente a
titulares de los derechos anteriores oponibles, ¢
hace el propio articulo 59, letra b), al limitar la leg
macién activa para demandar la nulidad relativa

téegitimacion en este caso debe ser lo mismo cuando se
fir;voca una nulidad relativa que cuando se invoca una
:gpeohibicion relativa en sede de oposicién. No hay razén
ipara que existan diferencias de legitimacion.
1ite.De otra parte, el tenor literal de los articulos 8.1y
ligt.2.c), relativos a la proteccion de las marcas notorias
asegistradas, no coincide literalmente y deberia ser el
dd@smo. No hay razon que justifique diferencias litera-
:tes cuando se trata de la misma marca.
:riaCon esto doy por terminada mi exposicién, quedan-
gde a disposicién de SS.SS. para que formulen las pre-
agntas que estimen pertinentes.
ibi-
)s del sefio’VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):
ISefior Silva.
lema i
El sefiorSILVA SANCHEZ: Sefior De las Heras, he

sfistado tomando notas durante toda su intervencion para
giagmularle dos o tres preguntas y ese final tan abrupto
| @si me ha dejado colgado.
uc@Al escucharle, me ha dado la impresion, a diferencia
:ldé o que pasa por ejemplo con la exposicién de moti-
bves del proyecto, de que el hecho de evitar la confusion
regitre dos marcas no es de interés general, por decirlo
iae alguna manera. La falta de caracter distintivo es algo
rdado que se ocupa de oficio la oficina espafiolay la
dimalidad de evitar la confusién entre dos marcas es
salgy puramente de parte y, por tanto, se sustancia a tra-
«véle del tramite de las oposiciones. De todo ello se deri-
apa-que aqui no tiene legitimacion mas que el titular
opfécticamente de alguna marca anterior, por lo que
asodhira el planteamiento de la legitimacion de las organi-
:gaciones de consumidores. Ahora bien, hay algo mas.
» e da la impresidn, aunque posiblemente me equivo-
pues; de que no deja de existir un cierto interés general
‘@) el intento de evitar la confusién entre dos marcas
aper mas que en algun caso pueda ser, si se quiere, hasta
ic@ssentida por los titulares, pero me parece que ese
intento de evitar la confusién entre dos marcas es algo
o& lo que hay que prestar atencion. Posiblemente todo
ag)i argumento esté basado en una concatenacion de
)piaores, pero me gustaria que hiciese alguna manifesta-
na@én al respecto.
¢ ePor otra parte, yo creo que vamos generando un cier-
de consenso de que el examen de oficio debe limitarse a
supe-prohibiciones absolutas, no sé si es un consenso
naipsoluto con otros grupos, pero me da la impresion que
lae va extendiendo. ¢ Esa restriccion determinaria, a su
2[recer, que en cualquier caso ese examen de oficio,
anque limitado, debe ser previo al tramite de oposi-
iotones y solo pasaria al tramite de oposiciones aquella
@olicitud que hubiese pasado antes por ese filtro? ¢O
sestamos hablando de esa reduccion del examen de ofi-
laso pero, en cualquier caso, simultaneo al tramite de
raposiciones? Me gustaria que pudiera concretar eso.
i- Vuelvo a incidir en la cuestién que he planteado
lanteriormente porque, se lo digo de verdad, con el tema
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de las marcas notorias y las renombradas empiez
a estar un poco saturado. ¢Hay algun interés leg
gue entienda usted que en la redaccion actual de
yecto se ve desasistido y que merece modificarse
gue a uno le va quedando la impresién, se lo dig
verdad, después de las diversas intervenciones, d
no estamos hablando de intereses, que es lo que 1
mentalmente nos incumbe a nosotros, como d
antes, como diputados, sino que quiza estemos he
do de otras cosas, quiza de una mejor correccién 1
ca. Me gustaria saber si en esto me puede ayudal
gue si no de aqui al jueves, que es el dia que ac:
trdmite de enmiendas, me temo que no voy a sali
agujero. Querria saber si estamos hablando de inte
y, por tanto, puede quedar desasistido en funcioi
proyecto alguno de esos intereses que debamos s
cer, o si, por el contrario, lo que estamos es habl:
de algo que también es muy digno, que es hace
ley con una enorme correccién técnica, que haya ti
cido perfectamente bien las directivas, pero en ese
estamos hablando de otras cosas, porque le asegu
desde luego para mi no es lo mismo.

Muchas gracias por su comparecencia, por la i
vencion que ha efectuado, y de verdad que si p
ayudar un poco en este punto se lo agradeceria m

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Tiene la palabra por el Grupo Socialista el sefior N
rrete.

El seAoNAVARRETE MERINO: Muchas gracias
por su comparecencia.

Comprendo que el rol nos obliga en algun sentid
nuestras concepciones mentales, y parece ser (
examen de anterioridad, configurado como un exa
de oficio, en la Oficina de Armonizacion del Merce
Interior no existe.

No obstante, yo le rogaria que hiciera un poco
traccion de su rol en este asunto, porque si busc
cuales son las lineas fundamentales que config
como algo especial a la propiedad industrial, cabe
gue es una propiedad que, junto a la nota de monoj
de exclusividad, tiene la nota de limitacion en el tien
tiene, a través de la regulacion del desuso, una a|
cion muy préactica del condicionamiento de la propie
en su funcidn social, tiene la caracteristica registr
finalmente, y me parece la mas importante, la prior
gue da el tiempo, la anterioridad. Por consiguient
quitamos el elemento de anterioridad (podemos g
los otros, los plazos de disfrute de esta propiede
condiciones de exclusividad pueden ser mas ampl
menos, la propia exclusividad se debilita cuando se
cede una licencia, el registro ya hemos visto que na
ciona en su aplicacién exacta al tema de las mz
notorias 0 marcas renombradas) qué nos queda d
templo: una sola columna, la de la anterioridad. Si
tamos esta columna todo el edificio de la propie

umdustrial se nos derriba. Por consiguiente, el examen
iit® anterioridad es una cosa extraordinariamente impor-
ptante, con independencia de que la blusqueda de la ante-
Rarridad o la alegacion de la anterioridad se realice por
' kbs funcionarios o se realice por los terceros que puedan
- tpreer interés en el procedimiento.
Indd-0 curioso es que, facultando este proyecto que la
ytidsqueda de la anterioridad se realice por un funciona-
)lao; se establezca la exoneracion de responsabilidad en
:@sa busqueda. Se nos decia esta mafiana que era para
parproteger a aquellos individuos maliciosos que son
otitellares de una marca que no la utilizan. Eso tiene res-
gelesta en el propio texto de este proyecto cuando se
easgiablece como causa c), de caducidad, que la marca no
deibiera sido usada conforme al articulo 39 de esta ley.
tiefa-consiguiente, la anterioridad es un elemento impor-
nidote. Yo no sé qué opinion tendrd usted sobre la exone-
uaaion de responsabilidad que se consagra en el articulo
8.2 del proyecto. Habré circunstancias eximentes de
sa@gponsabilidad en una equivocacién, pero no se puede
odsdruir el principio de celo que debe adornar a la fun-
cion publica o a quienes les corresponde ejercitar esa
:duncion publica. Si se va a mantener la exoneracion de
g@sponsabilidad en la tarea de busqueda de anteriorida-
iches, mas vale que el tema de anterioridad se deje al
arbitrio de los terceros interesados, como ustedes lo tie-
nen establecido. Decirle a un funcionario que busque,
M@ero que no ponga mucho interés, porque al final no le
va a ocurrir nada, contradice ademas algunos preceptos
constitucionales. Yo no sé si contradice el de tutela
efectiva, desde luego, le pone plomo en las alas esta
generalidad con que se consagra la posibilidad de que
6B diriman los conflictos por el procedimiento arbitral.
1Erelun procedimiento arbitral en el que, hay que expli-
neitarlo, la Administraciéon, defensora de los intereses
Ipablicos, no va a ser parte.

Por su experiencia en esta materia de conexiones con
Ha-Unién Europea, le preguntaria si no le parece sor-
nposndente que hagamos una traduccién puramente lite-
In@nia, puramente gramatical de algunos estandares juri-
edicos que no tienen una equivalencia en nuestro sistema
ojizidico, como el principio de lealtad, que se alude en
Je| proyecto, y algunos otros que hemos hecho mencién
liedo largo del dia de hoy, como lo del establecimiento
laxério y efectivo. Si hablamos de establecimiento publi-
Iep, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo.
jath establecimiento puede ser muy serio y no tener nin-
,@ina actividad. Lo que estéa claro es que cuando un
i@stablecimiento esta abierto al publico es serio y efecti-
Ihem y eso lo entienden todos los esparioles, y lo de los
)yestablecimientos serios y efectivos incluso se presta a
:da-broma y al chiste.

‘un-Hay reiterada doctrina en el sentido de que la incorpo-

‘casion de una directiva a nuestro derecho interno no es
esi@traduccion mimética, entre otras cosas, porque es un
|uraslado de minimos. Por consiguiente, se puede legislar
labr encima de esos minimos y, ademas, porque hay que
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utilizar el lenguaje que se corresponde con las institl
nes. Eso en el derecho internacional se llamaba cu
nes de calificacién que suscitan extraordinario nar
de problemas y que se pueden obviar haciendo,
momento de legislar, la traduccidbn mas equivalente
metodologia y a los conceptos juridicos que he
aprendido en la universidad o posteriormente.

Ha mencionado el procedimiento electrénico qu
alude en la disposicion adicional octava. En un |
recientemente presentado en esta Comision p
ministra de Ciencia y Tecnologia se hacia referen
este asunto, pero la verdad es que en la disposicio
cional octava se dice: se faculta al Ministerio de C
cia y Tecnologia para determinar los supuestos e
gue las comunicaciones e intercambio de docum
cioén entre la Oficina Espafiola de Patentes y Marc

los usuarios de sus servicios podran o, en su caso, lgf&;

rn presentarse o remitirse en soporte electréi
Incluso se coloca una especie de cebo diciendc
cuando eso ocurra se rebajaran las tasas en un :
ciento. Ha sido un poco el parto de los montes. En
sociedad de la informacion y las comunicacione:

esperaba que fuera posible realizar todo el proc 2

miento a través de soportes electrénicos y no sol

notificaciones a los usuarios de los servicios de la )

cina de Patentes y Marcas. Supongo que entre su
nay la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ha
relacién bastante intensa. ¢ Por qué no se consagr
bién aqui la posibilidad de que la Oficina Espafiol
Patentes y Marcas cuando se relacione con la Of
de Armonizacién del Mercado Interior o con las of
nas de las comunidades autbnomas pueda utilizar

bién los soportes electrénicos? ¢,Por qué no se es 2

ce que todo el procedimiento, tanto el de car
exterior como el interno, pueda llevarse a cabo e
plazo prefijado por un sistema de soporte electror

Por dltimo, en relacién con el tema del derecho ¢

parado, queria preguntarle si conoce en otros der¢

una utilizacion tan generosa del procedimiento ark r I

como la que se establece en el proyecto de ley y ¢

una diferencia de costes, en materia de tasas o ¢ 88¢

procedimientos recaudatorios que ustedes utili

entre su oficina y la Oficina Espafiola de Patent s

Marcas y a qué puede obedecer dicha diferencia.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el sefior Fel
dez de Troconiz.

El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
COS: Antes de nada querria que el sefor presid
me dijera, si lo tiene a bien, a qué hora aproxin
celebraremos las votaciones en esta sesion para
organizar adecuadamente la agenda.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Sefior Fernandez de Trocdniz, hoy no hay votacic

cio-El sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
sG®S: Me alegro mucho, sefior presidente. A continua-
ecddn, formularé las preguntas correspondientes al sefior
'rdellas Heras.
a laEn esta comparecencia de don Tomas de las Heras
1earge la primera duda al no saber si llamarle sefior de
las Heras y de usted o llamarle Tomas y de ta, pero uti-
$iearé la cortesia parlamentaria tradicional en estos
'@asos(Risas.)Muchas gracias por su presencia en esta
rdamision, sefior de las Heras, no sin antes felicitarle
I8rque ha conseguido usted ser funcionario de la

&hmision Europea nada menos que en Alicante, no pre-
2@Bisamente en Bruselas o en Estrasburgo.

log as preguntas son muy simples. El sefior Silva ya ha
NfRcho mencion a la distincién entre marca notoria y
$rarca renombrada que, a su criterio, no pasa de ser una
\ fncion meramente doctrinal, sin ningun tipo de efec-
I48s practicos. Por otra parte, respecto al tribunal de mar-
RKs, que sabemos que estamos fuera de plazo en rela-
2d&h a la designacion del tribunal especifico que deba
>8Bhocer de su negociado dentro del territorio espafiol,

visiera preguntarle si le pareceria oportuna y suficiente
“Ya designacion de un solo juzgado especifico de primera
stancia, dentro de cada una de las circunscripciones

e las comunidades auténomas, que realizase el Conse-
’48"General del Poder Judicial, para llevar a efecto la
Atoduccion en Espafia del tribunal de marcas.

A relacion con la legitimacion respecto a las prohi-
‘%?ciones absolutas he de decirle que, sin embargo, no
ji'_ gtoy de acuerdo con usted, y tampoco lo estoy, por
“ende, en lo relativo a que en el procedimiento de opo-
' 'i_c')n de particulares no puedan hacerse varias prohi-
ICiones absolutas, y la razén es muy simple. Logica-

ente, la legitimacién tiene que ser generalizada en
n%acién con las prohibiciones absolutas, que no en
“relacion con las prohibiciones relativas, y es que el
. éado y los 6rganos del Estado y la administracion no
“tienen la visién absoluta y yerran, en muchas ocasio-
, en lo referente a las prohibiciones absolutas. Por
es bueno que la sociedad civil participe dentro de
das prohibiciones absolutas a los efectos de poder
corregir aquello que en muchas ocasiones la adminis-
tracién no realiza. Creo que es buena la colaboracién

de los particulares y de la sociedad civil estructurada y

vertebrada en torno a hacer valer la ley, cuyo manteni-
\aplento no solo incumbe al Estado sino también a los

particulares.
Termino agradeciéndole nuevamente su presencia y
la exposicion que ha realizado sobre el procedimiento
rrifge se sigue en la Oficina de Armonizacion de Merca-
udi@s Interiores sobre la posible incorporacion al proce-
abigiento general espafiol del proyecto de ley que esta-
mos tramitando.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky
1&¥ez): Tiene la palabra don Tomas de las Heras.
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El seAorREPRESENTANTE DE LA OFICINA
DE ARMONIZACION DE MERCADOS INTE-
RIORES (don Tomas de las Heras): Voy a respor
por el orden en que se me han formulado las pregt
En primer lugar, contestaré al sefior Silva.

En cuanto a si el riesgo de confusién sélo pon
juego intereses privados de los titulares de las m:
en conflicto y si no hay un interés publico que jus
gue su examen de fondo, creo que ha habido una ¢
cién a lo largo del tiempo. En el antiguo estatut
incluso en el actual, sigue existiendo en la ley un |
rés publico en que la administracion examine, de fc
y de oficio, el riesgo de confusiéon con marcas y d
chos anteriores (eso es claro en la ley actual), pero
mos que pensar que ha habido una evolucién y tan
tenemos vigente en Espafia la marca comunitaria,
la marca comunitaria, que el Estado espafiol ha ac
do, no hay un examen de oficio del riesgo de confu
con marcas anteriores, y sélo son los titulares de
cas anteriores los que pueden oponerse 0 no, por¢
consideran como derechos de propiedad privada. |
so, esta naturaleza ha sido aceptada también f
Estado espafiol en el Tratado de la Organizacion |
dial del Comercio, donde se dice que los derechc
propiedad industrial son calificados todos ellos c¢
derechos de propiedad privada.

Parece que no tendria mucho sentido, aunqt
sefor Fernandez de Trocbniz tampoco esté de act
gue en Espafia tengamos también un sistema de
men de fondo que incluya no sélo las prohibicio
absolutas sino también las relativas y, ademas, q!
el sistema de oposicién también estén legitimada
asociaciones de consumidores, otros fabricantes u
organos publicos para oponerse en base a prohit
nes absolutas cuando admitimos, también en Esj
otra marca donde eso no ocurre. Parece que ha
contradiccion. El Estado espafiol ha aceptado qu
hay un interés publico y que no es de orden publicc
el Estado examine las prohibiciones relativas y
basta con que esas prohibiciones relativas sean o
tas en un sistema de oposiciones y que estén legi
dos Unicamente los titulares. Incluso en este proy
de ley, a efectos de accién de nulidad relativa, sélc
nen legitimacion activa los titulares del derecho a
rior en base al cual se funda la accién de nulidad
coherencia, deben tener el mismo derecho los legit
dos para invocar una prohibicion relativa de regi
bien en el sistema de oposicion bien como accio
nulidad; la legitimacién activa debe ser la misma, si
hay una contradiccién. Creo que con esto respor
varios a la vez.

En el sistema de marca comunitaria, como ya ¢
cen muchos, el examen de oficio esta limitado ¢
prohibiciones absolutas, que son de interés publi
la oposicién se deja para las prohibiciones relati
que sélo pueden ser invocadas por los titulares del
cho anterior que esté en juego.

La segunda pregunta que hacia es si el examen de
fondo debe ser previo o simultaneo con el sistema de
l@posiciones. En el proyecto de ley se separany es lo
1i@ge se sigue también en el sistema comunitario. El exa-
men de fondo se realiza antes de la publicacion de la
enlicitud y sélo aquellas solicitudes que superan el exa-
‘caen de fondo son publicadas. Por tanto, sélo las que
fison publicadas admiten oposicién por parte de terce-
/obs. Estadisticamente, mas o menos supera el examen
,ae fondo un 80 por ciento de las solicitudes y cae el 20

itper ciento, que no sufre oposicion. Me pregunta mi opi-
1dn; coincido con la exposicion de motivos y con lo
rgee tenemos en el sistema comunitario.
enekn cuanto a la diferencia en el proyecto entre la
om@arca notoria y la marca renombrada, usted se pregun-
ytarsi puede quedar algun interés desasistido o si solo se
tata de una diferencia doctrinal, si los intereses subya-
iéantes estan bien protegidos en el proyecto. Yo creo que
1astan totalmente protegidos en el proyecto porque la
lensgca renombrada esta bien protegida en él. La dife-
ctancia no viene en el proyecto, que ha seguido el Adpic;
»eledirticulo 16.3 del Adpic se refiere a la marca notoria
egistrada, y a ésta es a la Unica que le da una protec-
s @dén més alla del principio de especialidad. Tampoco
ndiliza la expresion marca renombrada la version espa-
fiola del reglamento de marca comunitaria en el articulo
2865; utiliza la de marca notoria, quizé por seguir el texto
adkl, Adpic, aunque las otras versiones lingliisticas —
d@rglesa, francesa, alemana, etcétera— hablan de marca
genombrada, como ha expuesto el profesor Fernandez
eNwvoa. El reglamento de ejecucion del reglamento de
laarca comunitaria —la version espafiola—, en la regla
ittds cuando se refiere al articulo 8.5, habla también de
ammarca renombrada, aunque en el articulo 8.5 se habla
Afiteralmente de marca notoria registrada, como hace el
pnayecto. De todos modos, creo que no hay ninguna
y diferencia, que todos los intereses en juego estan abso-
gueamente protegidos. Una es la marca notoria no regis-
|eada, que es a la que se refiere el articulo 6 bis del Con-
wesHo de Paris, y la misma marca, si usted la registra,
rtiane proteccion mas alla del principio de especialidad.
:tta Unica diferencia es si esta registrada o no. Si registra
tiessted esa marca notoria que esta utilizando en el mer-
teado, ésta pasa a gozar de la proteccion reforzada que
Rerda el proyecto de ley; sélo hay esa diferencia. Los
natereses estan totalmente protegidos. Creo que esta
ttotalmente seguro en el proyecto y que éste utiliza la
terminologia adecuada siguiendo —como le he
ndicho— el articulo 16.3 del Adpic.
Jo &n cuanto a las preguntas del sefior Navarrete, la pri-
mera, sobre las anterioridades, creo que esta respondi-
nda con la exposicidn que he hecho sobre la legitima-
laBdn activa a efectos de oposicidn y que el examen de
>fondo debe limitarse a las prohibiciones absolutas,
adejando las prohibiciones relativas sélo para que sus
eittlares puedan oponerse. Si no, la Administraciéon
pone a veces en juego o0 en pie de guerra a marcas ante-
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riores que no quieren defender sus titulares. ¢Po
crear un conflicto innecesario cuando los titulare:
esas marcas no estan dispuestos a sostenerlo?
derecho de propiedad privada y el que mejor lo pt
defender es el titular, que es el que debe juzgar
oportuno o no defenderlo.

Sobre el establecimiento publico, creo que ys
dado la respuesta esta mafiana el profesor Berkc
viene asi en el Convenio de Paris. Desde hace 10(
y en todas las traducciones que se han hecho |
espafiola ha venido recogiendo lo mismo. Es un té
no acufiado que hay que respetar porque tiene un
ficado preciso y conocido en este caso.

Procedimiento electrénico. Invita usted a la Ofic 1

—Creo que es una invitacion— a que utilice r
medios electrénicos, como Internet o el correo ele:
nico para comunicarse con otras oficinas; creo qu
lo puede hacer. Me pregunta si conozco el uso prc
del procedimiento arbitral en materia de marcas ¢
derecho comparado. Le confieso que no lo conozc

La diferencia de tasas entre la Oficina Espafic
la OAMI creo que se debe simplemente a la difere
de costos. Los costos que tiene la oficina comuni
de marcas son mucho mayores gue los que tiene i
cina Espafiola sencillamente por una cuestién lingi
ca: hay que publicar las solicitudes en las 15 lenc
tiene funcionarios de idiomas... En fin, hay unos (
tos muy superiores a los que puede tener una of
nacional, en la cual s6lo se maneja una lengua en
cipio y sélo tienen que hacer blsquedas de las m
anteriores propias, y no de 15 Estados.

En cuanto a las preguntas del sefior Fernandt
TrocOniz, en este caso la diferencia entre ma

qué&l sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):
dzontinuamos la sesion con la comparecencia de dofia
=Maria del Buen Consejo Baylos, presidenta del Grupo
agspafol de la Asociacion Internacional para la Protec-
;icé@n de la Propiedad Industrial, a quien agradecemos la
documentacién suministrada, su intervencién por escri-
f@, asi como unos anexos que me imagino que seran de
vitlidad para los portavoces.
afiodene usted la palabra.

1®Ya sefiora PRESIDENTA DEL GRUPO
;EnS_PANOL DE LA ASOCIAQION INTERNACIO-

QAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIE-

DAD INDUSTRIAL (Baylos): Sefiores diputados,
'3nte todo quiero agradecer la oportunidad que se me
?S’rinda para exponer la opinién del Grupo espafiol de la
TRippi, que presido desde el mes de noviembre del afio
' Y8sado.

USQntervengo muy brevemente tan sélo para informar a

W &itedes qué tipo de asociacion es ésta, aunque muchos
-ya la conozcan. Les diré que nuestro grupo forma parte
age la Asociacion Internacional para la Proteccion de la
agRropiedad Industrial, que se fundd en Viena en 1898.
UlEBta asociacion se organiza a través de grupos naciona-
@d6 y el nuestro redne en este momento 264 asociados
stintre abogados, entre los que yo me encuentro, agentes
18s, la propiedad industrial, empresas de todo tipo, aso-
ysiaciones profesionales y dos cadmaras de comercio.
siNgestro objeto social va dirigido a promover la protec-
y&#2n de la propiedad industrial y a difundir su estudio
regganizando jornadas de trabajo, asistiendo a congre-
sos nacionales e internacionales, hacemos publicacio-
;NS de articulos y trabajos de interés en la materia y
c§stamos en continuo contacto con instituciones y orga-
iRISMos, tanto espafioles como internacionales, relacio-

renombradas ya se la he explicado en mi exposi iBIY

' 0s con la materia. Tengo que decir que nuestra rela-

anterior. Sobre los tribunales de marcas, si bastari; LW

por cada comunidad auténoma, yo no soy un esp &K

lista en materia jurisdiccional pero creo que es raz
ble el sistema aleman, un solo tribunal de ma
comunitarias por cada uno de laader. Aqui seria e
equivalente a uno por cada comunidad autébnoma
es lo que indica el proyecto, y en cuanto a la Ultima
gunta sobre la legitimacién activa creo que ha que
suficientemente expuesta en mi intervencién ante
Muchas gracias a todos.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Muchas gracias a don Tomas de las Heras por su
sicion. Le deseamos buen viaje.

— DE DONA MARIA DEL BUEN CONSEJO
BAYLOS, PRESIDENTA DEL GRUPO
ESPANOL DE ASOCIACION INTERNACIO-
NAL PARA LA PROTECCION DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL. (Numero de expedien-
te 219/000207.)

2ion con el Ministerio de Ciencia y Tecnologia y, muy
especialmente, con la Oficina Espafiola de Patentes y
_Marcas, es excelente y nos consta el aprecio y valora-
“Bion que se tiene a nuestro grupo.
Cifiéndome ya al proyecto de ley de marcas, como
brevisima introduccidn sefalaré que la Ley de mar-
Y'€5s de 1988 ya supuso un gran avance respecto a la nor-
?H\%tiva que existia, el Texto refundido del Estatuto
'obre la Propiedad Industrial de 1930, que vino a refor-
mar la Ley de propiedad industrial de 1902. Esta ley
del afio 1988, que es la que esta hoy en vigor, introdujo
numerosos cambios e innovaciones y ya en gran parte
Xf¥fino algunas de las normas contenidas en la directiva
gue ustedes ya conocen, de 21 de diciembre de 1988, y
ello porque durante la elaboracién de la ley ya existia
ese proyecto de directiva, y aunque nuestra ley es de 12
de noviembre de ese mismo afio, es decir, la directiva
se promulgd un mes y unos dias mas tarde, sin embar-
go, la Ley de marcas ya toma en gran parte el conteni-
do de la directiva. Sin embargo, con posterioridad a
esta ley se han producido otros acontecimientos inter-
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nacionales: el Protocolo del arreglo de Madrid pai
registro de marcas internacionales, el Tratado sot
derecho de marcas y el acuerdo de los Adpic ¢
marco de la OMC y, por supuesto, la sentencia del
bunal Constitucional, que es la que delimita las cor
tencias de las comunidades autbnomas en mate
propiedad industrial. Todo esto hacia necesario
muy urgente la adecuacion de la Ley de marcas de
1988, y por eso nos encontramos hoy ante un n
proyecto de ley.

No voy a dedicarme a exponer sus bondades, at
son muchas, pero es mucho mas util, y mas a
horas de la tarde en la que ustedes ya han oido ¢
siado de la ley, que les explique los aspectos mas ¢
salientes que, a juicio del grupo al que represento,
vendria volver a estudiar, reconsiderar y modificar
caso de que lo estimaran oportuno.

En primer lugar, me voy a referir al procedimiel
de registro. Nuestro grupo no puede apoyar el pro
miento proyectado por el Ministerio. La exposicion
motivos del proyecto explica que las ventajas de
procedimiento de registro son su agilidad, su eficax
economia para el administrado. Pues bien, a nu
juicio, estos objetivos no se cumplen. Las ventajas
tiene son inferiores a sus inconvenientes y diré ct
son esos inconvenientes. En principio, no observe
gue este nuevo procedimiento aporte la rapidez q!
indica en la exposicion de motivos. No hay mas
examinar los plazos méaximos previstos en la disg
cion adicional quinta, para la concesion de signos
tintivos, para comprobar que ya en el sistema actu
estan cumpliendo ademas esos plazos. En el text
les he entregado estan expuestos pormenorizadai
cada uno de los tramites del actual procedimiento
plazos que transcurren en cada uno de ellos. Pues
si suman esos meses de todo el procedimiento,
actualidad se estan resolviendo expedientes de s
distintivos en la fase mas larga del procedimient:
unos doce meses, es decir, cuando ya ha habido «
cion o suspenso por reparo de oficio. Sin embarge
la disposicion adicional quinta el plazo méaximo pre
to es de doce meses en la fase mas corta y de \
meses cuando hay suspenso u oposicion.

El segundo inconveniente que vemos a este pro
miento es con relacion al suspenso. Lo que pre
proyecto es que, después de haberse realizado ¢
men de fondo, se produce el suspenso y el solici
puede tomar todos los recursos que tenga en su
hasta acudir, incluso, a la via contencioso-administ
va. Una vez que haya conseguido, después de tra
rrir todo ese camino, superar el reparo de la Oficini
solicitud se publicard y, entonces, se podra pres:
una oposicién por los interesados y volvera a tene
transcurrir ese nuevo camino gque ya habia salvadt
el primer reparo de fondo; es decir, una segund:
judicial esta en manos del solicitante o del opon:
para, finalmente, no saber si la marca o el non

tedmercial va a ser o no concedido. Esto multiplica el
a@rabajo de la Oficina, el trabajo del solicitante, por
1=eipuesto, y el de la propia seccidon de recursos, que vera
Tein un mismo expediente dos posibles recursos. Durante
pwdo ese tiempo, la situacion del solicitante es verdade-
admente desalentadora, porque habra un larguisimo
pariodo de muchos afios, si acude a la via judicial por
afas veces, en el que tendra una fuerte incertidumbre
exabre la validez de su derecho y no se atrevera a lanzar
al mercado el signo, porque no sabe si después final-
quente, va a ser concedido y corre el riesgo de perder
stado lo invertido.
amadtro de los inconvenientes es el del aspecto econé-
onéco, precisamente por esto que acabo de exponer:
:@mcarecera el procedimiento si se da la circunstancia de
aue el solicitante tiene que acudir por dos veces incluso
a la via judicial. Por otro lado est4 el desconocimiento
tale las solicitudes por el titular anterior, puesto que en
adiproyecto no se prevé que se publiquen los signos que
Isean denegados después del examen de la Oficina
eBepafola. Este sistema se convierte en mucho menos
anansparente y la basqueda de anterioridades sobre todo
ssepd muy dificil, compleja, mas costosa y menos fiable.
gHey se publican todas en el boletin y estan al alcance
Alds cualquiera.
nogPor ultimo, un grave inconveniente es el de las mar-
ecss internacionales. Las marcas internacionales tantean
N este procedimiento varios problemas. En primer
»#irgar, una delicada situacion politico-linguistica, por-
Ipde en la actualidad y en el procedimiento previsto la
Umgblicacion de estas marcas que figuran en francés, o
gudrancés e inglés, segun sea del arreglo o del procoto-
1doitse hace por remision al boletin internacional, no se
lbace en el boletin espafiol, pero cuando con el procedi-
bimignto proyectado esas marcas hubieran sufrido alguin
mipe de alteracion en su enunciado porque la Oficina ha
jpogsto un reparo y han tenido que modificar el enun-
emdo, no valdria ya con tal remision, sino que tendria
oqaie hacerse una publicacién expresa, y se plantea el
, problema de la lengua en la que se haria esta publica-
iLion. ¢ Se haria en franceés, o en francés e inglés? ¢ Esto
apeke plantearselo siquiera en un boletin de la propiedad
industrial que es espafiol? Entendemos que la politica
edie- nuestro Gobierno, justisima, de defender y fomentar
Satluso de la lengua espafiola en materia de propiedad
éxdustrial no estaria de acuerdo con la publicacién en
uoteas lenguas del enunciado de estas marcas internacio-
1aates. Ademas, no hay que olvidar que quién podria
atiertificar esa traduccion, porque muchas veces precisa-
Isnente en este sistema de registro multiclase el enuncia-
, da es muy largo, por lo que, habria que prever también
ntg@ién haria la traduccion y quién la certificaria. Segun-
que problema y segundo inconveniente es lo ya expues-
d¢on la necesidad de republicar esas marcas, lo que
\"@amenta considerablemente el trabajo de la Oficina,
nperque cuando haya una modificacién en el enunciado
bne se podra hacer la remision al boletin internacional.
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Un tercer efecto negativo, que nace de esta obli
nueva publicacién, es que, como el examen de las
cas internacionales se debe efectuar por exigenci:
arreglo de Madrid y del protocolo del arreglo
Madrid en plazos muy cortos, en concreto en un arf
Oficina Espafiola se va a ver forzada a dar preferer
las solicitudes internacionales, que son las que
titulares extranjeros, frente a la tramitacion de las
citudes nacionales, que son preferentemente de t
res espafioles. Estos titulares espafioles se verian
mente perjudicados porque, por necesidades d
tratados internacionales, su procedimiento de co
sién iria mas lento para cumplir con el de las ma
internacionales.

A juicio de la Asociacion a la que represento, <
gue se desea es que nuestro pais se siga caractel
por tener un sistema seguro de maximas garanti
cuanto a la solidez y validez del derecho que se ot
gue el sistema de tramitacién sea mas rapido y
ofrezca un atractivo frente a la marca comunitaria,
que si no estaremos todos yendo a Alicante a sol
registros, entendemos que existe un procedimient
sistema que proponemos es el siguiente: que se e
la publicacion de todas las solicitudes en el Boletin
cial de la Propiedad Industrial en un plazo mas br
en uno o dos meses maximo; creemos que es
podria hacer. A partir de ese momento quedaria at
el plazo de dos meses para presentar oposiciol
mientras transcurriese el plazo de dos meses, la o
iniciaria ya su examen de fondo de prohibiciones, t
absolutas como relativas, e iria adelantando por 1
tiempo para notificar al solicitante si ha habido un :
penso. Esto, por otra parte, no supone una novedau
la oficina, lo esta haciendo de hecho asi con las m
internacionales por ese plazo perentorio que tier
comunicar a la oficina internacional si ha habido ¢
rechazo de la marca, luego la oficina sabe céma
gue hacer esto, y si ho podra dotarse de medios |
cos y humanos; pero es absolutamente imprescin
gque sea simultaneo el analisis de la marca de for
de oposiciones. Cuando terminase el plazo de
meses, la oficina informaticamente —porque nc
necesario tomar el expediente—, habria anotado
expediente de esa solicitud si hay reparo o noy
hay cudl es el reparo o la anterioridad, cuando recil
la oposicién ya estaria en condiciones de Unicarnr
compulsar la oposicién, afladirla a ese soporte info
tico donde se ha anotado el examen de fondo y ¢
nicar inmediatamente al solicitante el suspenso. P«
mos que esto se podria hacer en unos cuatro o
meses desde la solicitud. Este procedimiento, a nu
juicio, aportaria garantias en cuanto a la segurida
derecho, mas rapidez, que se puede conseguir, y
ralmente seria atractivo con respecto a la marca c
nitaria.

Otro tema del que ya tanto se ha hablado aquiy
nuevo voy a decir, pero quiero referirme a él por ¢

aglgo les ilustra a ustedes, es el de la marca notoria y la
naiarca renombrada. Yo creo que si es necesario distin-
sglgtlas porque los derechos que otorgan una y otra no
Ison los mismos. Ustedes ya saben, porque la ley se la
ydanocen y por todo lo que se ha estado hablando hoy
siaqui, que la marca notoria se cifie al principio de espe-
deinlidad, que es pilar del derecho marcario, es decir no
ofiuede ir mas alla de los productos o servicios que dis-
uiague, mientras que la marca renombrada quiebra ese
s@rigcipio y abarca todo el sector de los productos en
tpneral. Luego indicaré al sefior Silva y a todos los que
i han interesado que yo si veo un interés que puede
castar perjudicado, lo he estado pensando mucho, por-
que si acudimos a la redaccién del proyecto siempre
Ibabrd que determinar el grado de notoriedad al ser el
zaadoepto Unico para que la proteccion cada vez vaya
sapmpliandose. Esta conclusién se deriva del articulo 8.2
rgarque en este articulo el alcance del derecho depende
qdel nivel del conocimiento en el sector pertinente.
id&Entonces, habra que plantearse si la marca es muy
iteotoria, un poquito notoria, bastante notoria o sobrada-
.reénte notoria. Creo que esto ya por principio es confu-
:ctdleAdemas entiendo que no se debe proceder a incluir
Jima definicion en el proyecto. Hay criterios ya, primero
v@Egrque en la directiva comunitaria, que es con la que
JN\S tenemos que armonizar, ya se ve claramente cuales
estin los dos tipos de marca, pero ademas es que tanto la
e®ficina de Armonizacion de Mercado Interior como el
ciirdbunal de Justicia de la Comunidad Europea han sen-
ndo criterios para saber cuando estamos ante una
umb@rca notoria y cuando ante una marca renombrada.
us- Esta mafana el subsecretario, sefior Gonzalez
[Bwano, se ha referido a la recomendacion conjunta
redsctuada por la Asamblea de la Unién de Paris y la
» Alsamblea General de OMPI, de septiembre de 1999,
ngue establece los criterios para determinar si una marca
hay notoria; esta recomendacion la tienen ustedes en el
:@nexo | que les he facilitado. Lo que desde luego no
libkta entre esas recomendaciones es que para calificar
ldey notoria a una marca haya de ser conocida al publico
dexs general. ¢Y por qué no estd? Porque esa marca no es
emtoria, es renombrada, esta excluida de esas recomen-
rrdationes. La doctrina especializada espafiola —muchos
ide sus mas ilustres representantes han estado aqui
ide®/— ha venido distinguiendo y cree necesario distin-
)Yigir entre estos dos tipos de calificaciones de la marca o
Tdel nombre comercial, que también puede suceder.
nNuestros tribunales, después de muchos afios de haber-
nkzs explicado qué es una cosa y otra, han construido
inc@ jurisprudencia pacifica, que ademas esta avalada
iy las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia
del la Comunidad Europea y de la propia Oficina de
1#@ttmonizacion de Mercados Interior. Como ustedes ya
nsaben y han oido esta mafiana y esta tarde, lo que ha
sucedido es que el reglamento de marca comunitaria y
idoe Adpic han traducido mal a nuestra lengua los textos
@miginales y ese error se ha trasladado al proyecto, por
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puro rigor de estar de acuerdo con esos textos; pe
gue tenemos que hacer es armonizar nuestro pro
con la directiva y en la directiva se utilizan los dos ¢
ceptos y los dos términos.

Tanto la directiva como el reglamento de me
comunitaria se refieren a marca notoria en el ser
del articulo 6 bis del Convenio de la Union, de Par
ademas la directiva se refiere a marca renombrada
articulo 4.4.a) y en el articulo 5.2. El reglamento tr¢
ce la expresion inglegaputationo la francesaéputé
por notoria, cuando ésa no es la traduccién correct
cierto es que la OAMI utiliza en sus resoluciones el
mino renombrada cuando hay que utilizarlo. Por cie
este texto, con motivo de otras modificaciones que
gue hacer al reglamento y para adaptarlo al Tratac
derecho de marcas, va a subsanar este error. Estc
algo que yo pueda trasmitir oficialmente, pero me ¢
ta que va a ser asi.

Como ustedes pueden ver en el anexo Il que le
entregado, en la pagineebde la OAMI existen una
informaciones de caracter general sobre lo que
marca comunitaria, y entre ellas se encuentran las
caciones sobre lo que es una marca renombrade
impresos para presentar oposiciones —también ¢
tan en ese anexo— tienen diferentes casillas, tan
espafiol como en inglés, de lo que es marca ant
notoria y marca anterior renombrada. En inglés
renombre eseputationy la notoriedad ewell-known
Lo pueden ver en esos impresos. En el anexo Il ti
ustedes una resolucion de la OAMI, de 24 de ener
afo 2000, en la que se refiere al renombre de las
cas anteriores al tratar de la marca Magefesa. Pol
mo, diré que todo esto le consta al Ministerio, que t
personas muy expertas, y ademas la propia min
cuando presentoé la ley en el Congreso dijo que le
mera de las ocho novedades era el reforzamiento
marca renombrada.

El tercer problema del proyecto que quiero sefi
es la forma de abordar la proteccién del titular d¢
registro frente al uso de un signo semejante o idé
como nombre de dominio. La inclusion de esta pr
biciobn es un verdadero acierto de la ley —esto h
gue abordarlo necesariamente—, lo que ocurre e:
el articulo 34.d) es demasiado amplio y gener
podria producir efectos extraterritoriales por la prc
vocacion universal de la red frente a la territoriali
de los derechos otorgados por los signos distintivo:

Es evidente que no todo uso en la red ha de sel
siderado como infraccion de marca, sino que depe
r de los efectos comerciales que dicho uso teng
Espafia. Si no hay tal efecto comercial no existe in
cion. Esta es la propuesta de nuestro grupo, que
mas esta basada en diversos estudios realizados
seno de OMPI sobre proteccion de marcas y otros
chos de propiedad industrial sobre signos en Inter!
también en la resolucion recientemente adoptada
congreso que ha habido en el mes de marzo de la

‘®fo Melbourne y que tienen ustedes en el anexo IV.
eCtumo indicaciones orientadoras de lo que es el efecto
ygomercial, en ese documento que les he entregado,
OMPI sugiere el idioma utilizado, la divisa en la que se
oastablecen los precios, si en la pagiebse puede
itlner una conexion interactiva entre el usuario y el titu-
5,|gr de ese nombre de dominio y de esa pagina. En fin,
2prelo que hay criterios suficientes, y se iran acufiando
lmuchos mas, en los que podran basarse nuestros tribu-
nales para establecer un concepto de lo que es efecto
.t@mercial, que me parece fundamental afadir al
éarticulo 34, apartado d).
to, Otra cuestién que nos parece importante es la con-
negrsion de la marca comunitaria en marca nacional. En
yalgroyecto, esa conversion se prevé automatica en el
narésulo 86, apartado 4. A nuestro juicio, no debe ser de
nssa manera automatica, y ello por varias razones. En
primer lugar, entendemos que supone una desigualdad
sdheetrato para los titulares nacionales, porque como uste-
des saben el tramite de concesioén de una marca comu-
sitaria no tiene examen de prohibiciones relativas por
npiarte de la OAMI, y por tanto Gnicamente se examina-
kés las prohibiciones relativas si hay oposicion. Asi,
)BSAas marcas que tienen menos garantias que las que
Yarualmente se estdn concediendo en nuestro pais y que
'rson mas faciles de conseguir, automaticamente se van a
ebnvertir en Espafia en marcas nacionales. Me parece
gue esto es una desigualdad de trato respecto a los titu-
nianes espafioles. En segundo lugar, esa conversion auto-
dedtica perderia atractivo porque todo interesado y todo
nelrgue pudiese, aunque sea mas costoso el procedimien-
Uiti; iria a solicitar una marca comunitaria sabiendo que
adespués va a tener automaticamente una marca nacio-
stral. Por altimo, creo que este procedimiento olvida la
ppiroteccion de los derechos de titulares anteriores, que
lsdaverian abocados a presentar reclamaciones judicia-
les, porque no se podrian oponer a esa marca converti-
lda en nacional ante su conversién automatica, y sélo
wozarian de la via judicial para anular ese signo que les
tipnede estar afectando a su titularidad anterior.
hi- Respecto al rétulo de establecimiento y su desapari-
kd#dn, nuestro grupo no se opone a la desaparicién y
aqoeparte el proyecto en ese sentido; ahora bien, lo que
Ino comparte es que esa desaparicion sea absoluta. El
yidbtulo, con gran trascendencia en nuestro pais, sin
a@mbargo es cierto que los derechos que concede no son
. excesivamente sdlidos por el &mbito local que tienen.
chs-verdad que actualmente ya se puede solicitar en
1déase 35 una marca para distinguir servicios de venta
araimorista; en concreto, por comunicacion de marzo de
aeste afo, que tienen ustedes como anexo V, el presiden-
attede la OAMI admitié tales marcas en clase 35, que ya
espaladmitidas plenamente. Pero no cabe duda de que a
dies titulares de rétulos no se les puede dejar de esta
etmanera desamparados; hay que permitirles mantener
'nod signos que les han identificado durante muchos
ipfbs de trayectoria empresarial y que son muy conoci-
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dos en la localidad donde han desempefiado su ci
cio o su industria. Dejar su proteccion a la compete
desleal no parece gue sea justo, porque la compe
desleal, que es muy util cuando no hay registro y
es una proteccion muy necesaria y eficaz, sin emb
no tiene la fuerza de la proteccion de una ley de
cas. Por tanto, nuestra propuesta es que esos ri
tuvieran una vida indefinida, siempre que no incur
sen en causas de nulidad o caducidad, como es I
En todo caso, si no fuese posible esta solucion h
de dérseles la oportunidad de convertirse en marc
clase 35, pero conservando la prioridad que te
como rdtulos. Asi sucedid cuando se derogo la le
1902 y entré en vigor el estatuto que introdujo la fic
del nombre comercial y dio la posibilidad a todo ac
titular de un rotulo que quisiera transformarlo en n
bre comercial de hacerlo en determinados plazos y
diciones que yo ahora no les puedo indicar porqu
los conozco, pero sé que existié esa posibilidad y
muchos titulares la tomaron.

Por ultimo, quisiera hacer algunos comentario:
relacion con cuestiones de jurisdiccion y competel
En primer lugar, en la disposicién adicional tercer.
propone una modificacién del articulo 125, apartac
de la Ley de patentes para ampliar la competencia
torial del domicilio del demandado para conocer
acciones por violaciéon a favor del Juzgado de Prir
Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superio
Justicia de la comunidad autbnoma donde se hu
realizado la violacién o producido ésta sus efec
Mostramos nuestra disconformidad con esta am
cion de competencia porque rompe con el criterio g
ral de la Ley de Enjuiciamiento Civil del domicilio ¢
demandado, pero es que ademas deja al arbitri
demandante crearse su propio fuero y elegir el que
le beneficie. En esa situacion estaria en superioridi
condiciones con el demandado, que tendra que a
al fuero o al lugar donde incluso de manera artifi
pueda haber creado la competencia el demandant
tanto, no debe extenderse esa competencia territ

En segundo lugar, siguiendo la Ley de pate
de 1986, esta misma disposicién adicional insist
que el Consejo General del Poder Judicial pueda |
brar un juzgado permanente cuando existan varic
una misma ciudad para conocer de estas matt
Desde ese afio hemos venido trabajando e insisti
para que en relacion con los tribunales no solo esg
lizados en esta materia sino que se dedican prefel
mente a la misma, pues habré ciudades en las q
haya suficientes procedimientos judiciales para ate
s6lo esa materia sino que podria extenderse a otr
de competencias como seria el derecho de auto
supuesto la competencia desleal, el derecho comi
en general y en todo caso los que le llegaran por r
to si es que no tuviese trabajo, el Consejo Generz
Poder Judicial tenga la facultad de designarlos. |
bien, ha llegado ya el momento de que esa facult

nuamvierta en un deber del Consejo General del Poder
icladicial. Por eso y por lo que ya se ha hablado aqui
mmarabién del tribunal de marca comunitaria, aproveche-
jo®s para todo, para tener un juzgado permanente que
rgea sede de cada Tribunal Superior de Justicia, y para
1dener un tribunal de marca comunitaria y asi se solucio-
tua®l problema de una sola vez.

ie- Para terminar, nos parece muy conveniente que se
yaiada una disposicion adicional —seria la decimoter-
beexa, modificandose la numeracion de las siguientes—
spdea corregir un perjuicio que en la practica y en rela-
iaidn con la competencia establecida para la materia de
@deopiedad industrial, ha demostrado la Ley de la juris-
Iidiccion contencioso-administrativa. Como tal propie-
lelad especial, los recursos contra resoluciones emana-
naas de un érgano Unico nacional, los competentes para
@enocer de los recursos contenciosos-administrativos
r aontra resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes
JuéMarcas son ahora los tribunales superiores de justi-
cia, con posibilidad de acceder a la casacién ante la
&ula Tercera del Tribunal Supremo, pero lo cierto es
>igue sistematicamente los recursos de casacion no son
selmitidos o son desestimados. ¢Y por qué? Pues por-
)Que el Supremo estima que se trata de cuestiones de
afrecho y ciertamente en gran parte lo son, como la
amparacion entre signos. Aunque tratemos de articu-
daxlo como infracciones de ley es bastante dificil, y a la
thera de justificar que hay una infraccion de ley o de
igi@ctrina jurisprudencial el Supremo ha declarado que
030 hay dos casos iguales y que por tanto tampoco hay
limfraccion de doctrina. Si vamos a la cuantia, decir que
nm signo que todavia no se sabe si va a ser concedido
sfinalmente es superior a 6.000.000 de pesetas, es afir-
delr lo imposible. No se puede probar. A o mejor vale
nmagchisimo mas, pero en ese momento no vale nada
datrque no se sabe cudl va a ser su futuro. Por tanto,
utdds encontramos ante una situacion en la que los
iaécursos contenciosos-administrativos en materia de
. Propiedad industrial se han quedado con una sola ins-
rtancia en la practica. Nuestra propuesta es que para
tpsoteger los intereses de los solicitantes y titulares de
emarcas dandoles las mismas oportunidades que al
oresto de los administrados, se modifique esa compe-
stencia de la Ley de la jurisdiccion Contencioso-Admi-
riaistrativa a favor de los juzgados de lo contencioso-
radiministrativo radicados en la capital sede del Tribunal
'«Gaperior de Justicia que corresponda al domicilio de la
ndéicina Esparfiola de Patentes y Marcas o al domicilio
alrbrecurrente, a eleccién de éste. Esas sentencias seri-
IdaT susceptibles de recurso de apelacién ante el Tribu-
tifad Superior de Justicia.

poNada mas por mi parte. Unicamente indicar, respec-
re@lal interés legitimo que tenia tanto el sefior Silva,
pesmo me imagino que el resto de los sefiores diputa-
dels, sobre si al no calificar adecuadamente la marca o
wdgrombre como notorio o renombrado se vulnera algin
diserés legitimo. A mi me parece que al margen de que
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naturalmente si estamos redactando una nueva le
gue ser precisos, es una materia muy técnica en |
hay que ser cuidadosos, ademas la directiva con |
tenemos que armonizar distingue entre los dos cot
tos y debemos seguirla; la OAMI esta utilizando ¢
dos calificaciones diferentes; el reglamento de m.
comunitaria con toda probabilidad va a ser modifice
que el resto de los paises miembros, como las tre
ciones se han hecho correctamente también utiliz
estos dos términos, es decir por coherencia. Adem
esto, yo he estado pensando ahora mismo qué ir
real se podia estar vulnerando. Si en mi profesio
abogado tengo que articular un recurso de casa
donde un juzgado ha rechazado la notoriedad d
signo o de una marca de mi cliente, como el jue
tenido que calificar el grado de notoriedad (y es
hablando de notoriedad en términos del proyectt
decir mi marca puede ser renombrada pero con
proyecto la califica de notoria el juez ha tenido
decir si es mucho o poco notoria), al articular el re
so de casacién yo no podré hacerlo porque es una
tion de hecho, de valoracién, que ya no puedo re
en casacion. Sin embargo, si ese concepto esta c
tamente en un articulo como marca notoria es
marca, y marca renombrada es tal otra, yo tendi
mis manos articular una infraccion de ley porque el
gado no ha aplicado el articulo que a la marca d
cliente debe atribuirsele. Esta es mi opinién, y ct
veo que parece hay algun desacuerdo ahora podt
discutirlo.

Termino mi intervencién agradeciéndoles, |
supuesto, su paciencia a estas horas de la tarde,
me escuchado, su atencion, y ademas de verdad y
el punto de vista personal me voy muy contenta y
tranquila a mi casa porque veo cémo se debate
leyes en el Parlamento. Como ciudadano, no ¢
representante de nadie, estoy muy tranquila porq
gue se discute todo en un ambiente de gran cordia
de gran atencion y ademas de profundidad, con lo
les estoy muy agradecida, y ademas les digo qut
ustedes unos privilegiados por estar construyenc
esta manera el rompecabezas que son nuestras

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Muchas gracias, sefiora Baylos. No se crea que €
todo lo que relucéRisas.) es que esta Comision
Ciencia y Tecnologia es especialmente buena.

Le agradecemos su clarisima intervencion, y tier
palabra el representante de Convergéncia i Unié, ¢
Silva.

El sefiorSILVA SANCHEZ: Para agradecer mt
sinceramente la comparecencia y la intervencio
dofia Maria del Buen Consejo Baylos, y la colabi
cioén que el grupo espafiol de la Asociacion Interne
nal para la Proteccidon de la Propiedad Industrial
realizando con el Parlamento para una mas correct

haijacion de esta ley. Como ha visto la compareciente,
tprego una especial preocupacion por este tema de los
Gnuiereses, de la marca notoria y de la marca registrada y
>&pmo nota de esta Ultima afirmacion, la posibilidad de
sasudir a ese recurso de casacion por infraccion de ley
reabre la base de que la definicion y la distincidon esté
Iplasmada en el proyecto. Este tema lo estudiaremos no
1s6to de aqui hasta que finalice el plazo de enmiendas,
uUgino que esperamos poder tener a lo largo del tramite
Sdéeponencia el tiempo y la reflexion adecuada. A estas
eiéms de la tarde quiero agradecerle muy sinceramente
| dea colaboracion.

ion,
» urkEl sefior’VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):

Rar el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
ajon Carlos Navarrete.
, €S
5 eEl sefiorNAVARRETE MERINO: Le voy a poner
uen conocimiento de algunas intimidades de la Comi-
wion. (Risas.)El Grupo Socialista no la ha propuesto a
2wsged y estamos profundamente arrepentidos en este
idggtante. En todo caso habiamos llegado al acuerdo de
repe fuera quien fuera el grupo que propusiese a los
e@mparecientes, considerariamos que habian sido pro-
i pyiestos por todos. Hago esta aclaracion para expresarle
1O las gracias por su comparecencia, sino mi rendida
. g¥ptitud. Primero, porque es la Unica compareciente del
nfdro y mejor género que ha habido en esta serie sucesi-
swidvgle comparecencias a lo largo del dia de hoy. Segun-
do, porque nos ha deslumbrado con su solvencia. Ter-
o¢ero, porgue me ha dado la razén en casi (Bdas.).
albarcuarto y ultimo lugar, y esto lo hago extensivo al
|@afior letrado y al personal de los servicios de la Cama-
0§, porque va avanzando el fin de semana y el puente y
f@nto més se prolonga esta sesion mas intensas tienen
rflge ser nuestras gracias.
e s®icho esto, le diré que estuve estudiando el informe
jgél Consejo de Estado en el que se recogian las obje-
-gipnes que ustedes habian formulado al borrador del
$pie tuvieron conocimiento, y en unas ocasiones por
ygincidencia con mis prejuicios sobre el borrador del
apEgy/ecto y en otras porgue sus argumentos me parecie-
ron validos hemos presentado una bateria de enmien-
das que van en la linea de lo que ustedes habian mani-
; t@stado en el primer informe que hicieron sobre este
easunto. Efectivamente, tenemos una enmienda que pre-
tende el acortamiento de los plazos, y ademas de los
adagumentos que usted ha planteado hay otro mas, que
:@sorel del plazo tipo del procedimiento administrativo
comun, que son seis meses.

Esta mafiana se hacian consideraciones sobre el des-
rtino de las tasas y se encontraba que en esa recogida
dee a veces convierte esta ley mas en un texto tributario

rgue en un texto de otros contenidos juridicos porque

sioentinuamente se hace referencia a las tasas, existen
4t recursos necesarios como para poder dotar de mejo-
. s medios materiales y humanos a la Oficina Espafiola
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de Patentes y Marcas. El sefior Silva y yo que tuvi
un amplio debate sobre el tema de los nuevos yacir
tos de empleo, conjugando la duracién tipo quu
prevé en la disposicion adicional que ha menciona
lo que se ha dicho sobre la abundancia de las tasa
emos que se da la oportunidad de convertir en un
miento de nuevos empleos a la Oficina Espafiol
Patentes y Marca¢Risas.)En segundo lugar usted
pedian, si ha recogido su pensamiento el informe
Consejo de Estado, que se eliminara la proteccic
las marcas notorias. Deciamos hace un rato en
Comisién que la marca notoria registrada no es de
guna utilidad juridica; la registrada no lo es, la no re
trada todavia puede tener alguna utilidad juridice
mas yo diria que es interesante la marca notori
registrada, pero la registrada notoria lo que pueda
ner por la notoriedad, salvo el caso de renombre g
una especie distinta aunque de la misma familia,
tiene por el hecho de ser anterior y estar registrac
condicion de notoriedad no le afiade absolutam
nada. Por consiguiente, en esto también me sati
encontrar un espacio de coincidencia.

También hablaban ustedes de la complicacién
supone la solucién por la via amistosa de los confli
con derechos anteriores. Supongo que en este res
un poco criptico del Consejo de Estado se alude a
exagerado que se puede hacer del procedimiento
tral, que no nos parece que sea lo mas recomenc

Finalmente, tenemos el tema, muy grato para n
tros, de los rétulos. Hay una enmienda a la total
que el Grupo Socialista plante6 al proyecto de le
aun reconociendo que el proyecto tiene valores pt
vos —esto quisiera dejarlo muy claro—, deciamo:
una manera un poco lirica que a veces el jurista, ¢
el jardinero, debe introducir en su jar¢i sefor Fer-
nandez de TrocOniz Marcos: iOtra vez no!) —al
sefior Fernandez de Trocéniz no le ha gustado m
el ejemplo— especies nuevas pero debe conserv
autéctonas. Y nuestro pais, que no se caracteriz
una superabundancia de originalidad, tiene esta fi
gue adorna nuestro derecho, que es una creacion .
tona y que no tenemos por qué eliminarla a la prir
de cambio. Ademas, hay otros argumentos menos
cos, que sefialaré haciendo una parafrasis de nues
presidente, Adolfo Suarez. Decia: es inutil proh
como anormal lo que es normal a nivel de calle.
salimos a cualquier calle nos encontramos con
estan llenas de rétulos de establecimientos. Pro
eso como anormal cuando es tan frecuente, cuan
tan normal que existan los rétulos de establecimie
mereceria un grado mayor de reflexion antes de ut
la piqueta. En cuanto a la formula transaccional
usted ha expresado, nos parece que satisface
nuestros deseos queagimus demolendiel grupo que
apoya al Gobierno y del propio Gobierno

Nada mas sino reiterarle mi gratitud por su asis
cia y por la notable ilustracién que nos ha demostr

noskEl sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):
i€or el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
sefior Fernandez de Troconiz.
o]
, c)r/cE-I sefiorFERNANDEZ DE TROCONIZ MAR-
aCiPS: Muchas gracias, dofia Maria del Buen Suceso
Baylos(La sefiora presidenta del Grupo espafiol de
da Asociacion Internacional para la proteccion de la
d¥iopiedad Industrial, Baylos: Del Buen Consejo,)
1 de! Buen Consejo, cuyo nombre revela un nacimiento
eanderior a 1957 porque, como ustedes saben, en 1957 la
nleey del Registro Civil proscribié la autorizacion de
jigyas de dos nombres propios en la inscripcion de naci-
g¥ento, lo siento pero es aftl sefior Navarrete
. Merino: De 8 de junio.).Muy bien, don Carlos.
bteY hablando de comparecencias y de la ilustracion de
d@s comparecientes a esta Comision, he de revelarles
adoa intimidad de los sefiores Berkowitz, Fernandez
iNavoa y de las Heras en relacion a la sustentacion de
os argumentos arguidos por cada cual, y es que a pesar
faleeque las solicitudes de comparecencia fueron conjun-
tas, lo fueron precisamente a instancias del Grupo
jGecialista.
tosRealmente no voy a hacerle preguntas, simplemente
lqgiero manifestarle que no estoy de acuerdo con los
ugiterios que usted ha expuesto. En primer lugar, en
arblacion a la marca notoria y la marca renombrada creo
ableceramente que no existe justificacion alguna profun-
gta, de fondo, para establecer una distincion legal entre
lainbos nombres o entre ambos conceptos. En cuanto a
'y argumento Ultimo, que ha buscado sobre la marcha
sititentando buscarle tres pies al gato para justificar un
decurso de casacion en la calificacion de marca renom-
yim@ada, no es excesivamente consistente, pero evidente-
mente se trata de criterios y tampoco es cuestion de dis-
cutir ahora entre nosotros sobre una cosay la otra.
chdrambién tengo que decirle que tampoco estoy de
rdaserdo en cuando al criterio de mantener una simulta-
-peidad del procedimiento de oposicion y de verifica-
|wi@n de oficio, porque el procedimiento que se plantea
utdctue pretende es reducir la conflictividad, reducir la
epaosicion y, logicamente, dotar de comodidad procedi-
limental a los administrados solicitantes de las marcas.
ro éxn cuanto a la supresion de los rétulos de estableci-
yimientos incluso soy partidario de la supresion de los
"Bbmbres comerciales. Fijese, sefior Navarrete, a donde
jpedriamos llegar por este camino.
ibirQuiero agradecer su paciencia, sefor presidente, la
Igpasiencia que han mostrado los deméas miembros de la
tosesa que le acompafian en esta sesibn maratoniana que
Zawy hemos celebrado en la Comisién de Ciencia y Tec-
jmelogia, y también quiero agradecer a los servicios de
1égoCamara que nos hayan dispensado su esfuerzo, su
sacrificio y su trabajo en este viernes por la tarde, vis-
pera, sélo para los madrilefios, de un puente magnifico.
alambién le rogaria, sefior presidente, que transmitiese
\éd.sefior letrado la posibilidad de enviar un ejemplar del
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«Diario de Sesiones» a todos y a cada uno de los
parecientes para que les sirva de recuerdo y lo pt
encuadernar adecuadamente en su biblioteca.

Muchas gracias, dofia Maria del Buen Consejo |
los, por su comparecencia.

El sefiorVICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez)
Tiene la palabra la sefiora Baylos.

La sefiora PRESIDENTA DEL GRUPO
ESPANOL DE LA ASOCIACION INTERNACIO-
NAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIE-
DAD INDUSTRIAL (Baylos): Al sefior Silva, que n
estéd aqui, quiero agradecerle que haya valorado
mi intervencion. Espero que le haya servido para |
tear alguna de las enmiendas que propongo.

En cuanto al sefior Navarrete, le agradezco muc
mo esos inmerecidos elogios porque, en definitive
represento a una asociacion y nada de lo que he e»
to es s6lo mio sino también de unas cuantas per:
que, trabajando mucho, han llegado a esas concl
nes. Asi que trasladaré esos elogios a mis compai

No he visto el informe del Consejo de Estado, ni
tenido acceso a él. Supongo que reflejara bien nu
opinién, nuestro informe esté ahi. El Consejo de E
do —yo me llamo Maria del Buen Consejo porque
padre era letrado del Consejo de Estado— me o
todas las garantias de independencia y objetivid
estoy segura de que lo habra transcrito bien.

Indica el sefior Navarrete que se refiere a nue
informe como favorable a suprimir la marca notc
registrada. En efecto, la marca notoria no necesi
ser protegida como tal marca registrada porque tie
proteccién del registro y la marca renombrada ¢
gue, ademas de ser protegida en cuanto a efect
indemnizacion, valora mas el prestigio de la marca
darle un valor superior. A nuestro juicio, la marca n
ria es una marca usada en el mercado que ha adq
un conocimiento determinado, pero tampoco nos
nemos frontalmente a esta cuestioén en el proyecto

En cuanto al acortamiento de los plazos, esto
acuerdo con lo que ha comentado el sefior Naval
Yo creo que la Oficina debe tener medios, me co
gue son unos grandes profesionales, que tral
muchisimo, y ojala sea una oficina de empleo para
sonas que deseen trabajo en este momento; podri:
porque es un gran organismo y tiene un presupt
importante.

No recuerdo que hayamos comentado que las
ciones por via amistosa puedan ser una complica
pero es cierto que yo soy partidaria del arbitraje ¢
sentido de que todo lo que se pueda solucionar si
los tribunales es mucho mejor, por tanto sin acut
vias judiciales, que en este caso seria la contenc
administrativa. Sin embargo, hay que ser muy cau

@o-porque, siempre que pueda haber un interés general,
:d@nse puede llegar a un arbitraje ni a una via amistosa.
Me consta que en este momento son muchos los casos
ague se solucionan entre particulares, pero cuando el
motivo sea haber incurrido en una prohibicion relativa
y sean cuestiones que no afecten al interés general del
consumidor; si al titular anterior no le importa que se
pueda autorizar en el mercado una determinada marca
semejante restringiendo el area donde despliegue sus
efectos, no veo inconveniente a eso. Quizd hayamos
indicado que la via amistosa se puede complicar
mucho, pero en principio no la rechazo.
) En cuanto al rétulo, mi opinién es la que ya he dado.
apla6tulo es una institucion muy tradicional en Espafia
ano hay que quitarlo de un plumazo. En este momen-
to, cuando un profesional, en ejercicio del derecho, se
lishcuentra con que el titulo que tiene delante para atacar
¥ootro es un rotulo, el derecho se ve muy mermado. Sin
J¢esbargo, no creo que sea justo privarles de él; al cabo
dfasnuchos afios, eso si, porque se prevé que pueda estar
$@-vigor durante un largo periodo todavia, veintitantos
2E9S. No es justo que los industriales que se han basa-
k> en ese nombre para desarrollar su negocio se vean
'gsolutamente privados del derecho exclusivo. Creo
s@ue la alternativa que propongo se podria pensar, por lo
NAhenos.
eceMuchisimas gracias al sefior Ferndndez de Troconiz.
e parece muy bien que esté en desacuerdo; asi es
como surgen las leyes, de los acuerdos y desacuerdos
s@@Atre unos y otros. No hay una opinion Unica, y admito
laualquier critica. Lo unico que he hecho ha sido trans-
apftir lo que creo mas conveniente.
ella\lada mas. Muchas gracias a todos otra vez.
3 la
s Ol sefior’VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez):
idvluchas gracias, sefiora Baylos. Deseo que quede cons-
teancia en el «Diario de Sesiones» del agradecimiento a
litedos los comparecientes; del agradecimiento, por
psupuesto, a los servicios de la Camara —al letrado, a
los taquigrafos y al conjunto de los servicios—, a los
diutados y diputadas —especialmente a los que estan
gieesentes y han estado hasta el final de la sesién—y
Istauy especialmente a los portavoces —algunos con
apntelente pronunciacion—, que han hecho una labor
daiteresante. No creo que pueda dar las gracias a los
serdios de comunicacién porque me parece que no han
2e81ado presentes.

Tomamos nota de la sugerencia que hacia el sefior
oiernandez de Trocéniz de enviar un ejemplar del «Dia-
idio, de Sesiones» de esta sesion de la Comision a todos
1leb que han comparecido en la misma.
ir &e levanta la sesion.
ira
JsoEran las siete y cuarenta y cinco minutos de la
2barde.
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