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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaria General

CERTIFICACION DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en su reunion del dia 25 de mayo de 2023, por el que se
ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE
LALEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, LA LEY 20/2003,
DE 7 DE JULIO, DE PROTECCION JURIDICA DEL DISENO
INDUSTRIAL Y LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 21 de junio de 2022, procedente de la Secretaria de Estado de
Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el Consejo General del
Poder Judicial, a efectos de evacuacion del correspondiente informe conforme
a lo dispuesto en el articulo 561.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley de modificacién de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
Juridica del Disefo Industrial, y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

2.- La Comision Permanente del Consejo, en su reunién de 29 de junio de
2022, designé Ponente de este informe al Vocal don José Antonio Ballestero
Pascual.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCION
CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La funcién consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se
refiere el articulo 561 de la Ley Organica del Poder Judicial (en la redaccién
dada a dicho precepto por la Ley Organica 4/2013, de 28 de junio), tiene por
objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total
o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal,
a "[n]ormas procesales o que afecten a aspectos juridico-constitucionales de
la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos
fundamentales” (apartado 6 del art. 561.1 LOPJ).

4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretacién del
alcance y sentido de la potestad consultiva que alli se prevé a favor de este
Consejo, y considerado el contenido del Anteproyecto remitido, el informe
gue se emite se centrara en el examen y alcance de las normas sustantivas
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con el sefialado alcance y de las normas procesales que en él se incluyen
especificamente.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboracién entre
los drganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido
indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones
relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden
terminoldgico, con el fin de contribuir a mejorar la correccién de los textos
normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos
judiciales, por cuanto son los dérganos jurisdiccionales quienes, en ultima
instancia, habran de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe
de este Consejo, una vez aprobadas por el érgano competente.

6.- El Anteproyecto de Ley que se somete a informe (en adelante, AL, APL o
el Anteproyecto) tiene por objeto, esencialmente, la modificacidn de las tres
leyes principales en materia de propiedad industrial en aquellos aspectos de
técnica normativa que, con la experiencia, han demostrado ser susceptibles
de mejora, y con la finalidad de homogeneizar las regulaciones, siempre
dentro del marco que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, y con el eje central que representa la atribucién competencial de la
revision jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas al orden jurisdiccional civil. Las modificaciones propuestas alcanzan,
por tanto, a aspectos materiales y procesales de las tres leyes afectadas por
la reforma.

7 .- Este alcance y contenido de la reforma propuesta condiciona a su vez el
alcance y contenido del presente informe, que ha de situarse dentro del
ambito material de la funcién consultiva del Consejo General del Poder
Judicial que recoge el articulo 561.1 de la LOPJ]. De este modo, este érgano
de gobierno del Poder Judicial ha de pronunciarse, desde luego, sobre
aquellos aspectos del Anteproyecto que afectan a la organizacion,
competencia y funcionamiento de los Tribunales, asi como aquellos de
naturaleza procesal o vinculados a los procedimientos de tutela de los
derechos de propiedad intelectual; pero también ha de atender a aquellos
otros aspectos que, aun cuando afectan de forma directa a la vertiente
material de estos derechos, inciden en su tutela jurisdiccional o tienen un
alcance constitucional, y con todos aquellos que en mayor o menor medida
se encuentran vinculados al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho
de defensa, asi como a los principios de procedimiento que forman parte de
las garantias constitucionalmente reconocidas. Todo ello, sin olvidar que, por
imperativo del principio de colaboracidn institucional, el objeto del informe se
ha de extender a la manera en que el prelegislador, en aquellos aspectos
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relacionados con los anteriores, lleva a cabo la incorporacion al ordenamiento
interno de la norma europea, en el marco de la declarada finalidad
armonizadora y de coordinacién de los sistemas marcarios nacionales vy el
sistema de la Unidn Europea.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

8.- El anteproyecto se estructura en tres articulos, una disposicion adicional,
una disposicién transitoria, una disposicion derogatoria y cuatro disposiciones
finales.

9.- El articulo primero tiene por objeto la modificacién de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, mientras el segundo modifica la Ley 20/2003, de 7 de julio,
de Proteccién Juridica del Diseno Industrial, y el tercero lleva a cabo la
modificacion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES
I

10.- El anteproyecto de ley objeto de informe tiene por objeto introducir
modificaciones en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM, en lo
sucesivo), en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Diseno
Industrial (LPJDI) y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP).

11.- Tal y como explica la Exposicién de Motivos, la ley anteproyectada
pretende llevar a cabo una actualizacion de determinados aspectos relativos
a los derechos de propiedad industrial, de tal forma que los titulares de tales
derechos y el resto de los operadores juridicos gocen de una mayor seguridad
juridica, al tiempo que se procede a la aclaracién de determinados aspectos
que la practica llevada a cabo desde las ultimas reformas ha demostrado ser
confusos.

12.- El prelegislador parte de considerar los derechos de propiedad industrial
como «[d]erechos que retribuyen las mas hondas aspiraciones de los seres
humanos como seres creativos, innovadores y emprendedores, que buscan
sin cesar una mejora continua del entorno que les rodea. Son estas
aspiraciones de busqueda de conocimiento y de mejora del entorno -prosigue
la Exposicién de motivos- las que conducen el progreso de la humanidad hacia
un mafiana mejor, y son estas aspiraciones las que se ven recompensadas
por medio de la concesion de derechos de propiedad industrial a las personas,
empresas y demas entidades que contribuyen a dicho progreso, ya sea este
cientifico, econdmico o de otra indole».
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13.- Para el prelegislador, los derechos de propiedad industrial no son meros
derechos, sino «[i]Jncentivos mediante los cuales los poderes publicos otorgan
un derecho de exclusiva temporal a sus personas titulares con el objetivo de
recompensar a dichos titulares por los esfuerzos creativos, inventivos y/o
econdmicos realizados cuyos resultados aportan un avance para la sociedad
en su conjunto». E incide en el papel predominante y decisivo de la propiedad
industrial, y en que su amparo debe responder a los retos post-pandemia y
la globalizaciéon, en particular a la digitalizacion desde sus diferentes
manifestaciones.

II

14.- El anteproyecto objeto de informe viene precedido de la reforma operada
en la LM y en su Reglamento de ejecucién (RLM)! por el Real Decreto-ley
23/2018, de 2 de diciembre, de transposicidn de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje
vinculados, y por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, respectivamente.,
con los que se llevd a cabo la transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa
a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas?.

15.- La reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018 y por el Real
Decreto 306/2019 tenia como objetivo, esencialmente, garantizar la
coexistencia y el equilibrio de los sistemas marcarios nacionales y el sistema
de marcas de la Unién Europea, asi como mejor la rapidez de los sistemas de
registro.

16.- Las modificaciones impuestas por la transposicion de la Directiva
2015/2436 se produjeron en el marco de un sistema de registro y proteccion
de las marcas en la Union Europeo de caracter dual, donde las marcas se
pueden registrar en toda la Unién o en un Estado miembro o en varios Estados
miembros. Como puso de manifiesto el Considerando (9) de la Directiva, para
facilitar el registro y la gestion de las marcas en Europa era esencial
aproximar no solo las disposiciones del derecho material, sino también las de
caracter procedimental. A estos efectos, dando cumplimiento a las
conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisiéon del
sistema de marcas en la Unién Europea3, se incorporaron a la Directiva
2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n°
207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, hoy codificado como

1 Reglamento para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado
por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

2 DOUE L 336/1, de 23.12.2015.

32010/C 140/07) DOUE C 140/22 de 29.5.2010.
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Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio
de 2017, sobre la marca de la Unidn Europea*, produciéndose de este modo
una armonizacion legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas,
sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unién Europea.

17.- Las novedades mas significativas de la reforma introducida por el Real
Decreto-ley 23/2018 se pueden sintetizar del siguiente modo:

a) El concepto de marca en sentido estricto no sufrié modificaciones, pero
si se introdujo una modificacion en cuanto a la manera de delimitar el
bien inmaterial a efectos registrales, que, hasta el Real Decreto-ley,
debia ser susceptible de representacion grafica. En la nueva normativa,
atendiendo a los avances tecnoldgicos, solo se exige que el signo sea
susceptible de representacion en el Registro de Marcas, sin mas, sin
especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta
representacion permita tanto a las autoridades como al publico en
general determinar el objeto de la proteccidn que se otorgue al titular.
La representacion, por tanto, debe ser clara, precisa, autosuficiente,
facilmente accesible inteligible, duradera y objetiva, lo que permitira
emplear en la representacion del signo la tecnologia disponible en cada
momento que sea adecuada a los efectos mencionados.

b) Se sistematizan las prohibiciones absolutas en materia de
denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos,
especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de
obtenciones vegetales, remitiéndose a los instrumentos legales de la
Unién o del Derecho nacionales para evitar errores de interpretacion.

c) Desaparece la distincion entre marca o nombre comercial notorio y
renombrado, estableciéndose una sola categoria, la de renombre en
Espafia, tratandose de una marca espafiola, o del renombre en la Unién
Europea, si se trata de una marca de la Unidn, incorporando, ademas,
la caracterizacién jurisprudencial de la marca de renombre.

d) En el procedimiento de oposicidn se regula la facultad del solicitante
del registro contra el que se dirige la oposicién de exigir al oponente
que acredite el uso de registros anteriores en base a los cuales se
fundamente la oposicidn, si ese uso era reglamentariamente exigible
en dicho momento.

e) Respecto del procedimiento de renovacidén de registro, se posibilita la
adopcion por la Administracién de medidas que agilicen notablemente
los tramites que deben observar los interesados, al disponer que, para
los casos de renovacion total de la marca, el pago de la tasa de
renovacion puede considerarse como constitutivo de una solicitud de
renovacion.

4 DOUE L 154/1, de 16.6.2017.

Certificacion Acuerdo Pleno aprobacion del Informe al APL de modificacion de la Ley 17/2001
de Marcas, la Ley 20/2003 de Proteccion del Disefio Industrial y la Ley 24/2015 de Patentes



07

[
&

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaria General

f)

g)

h)

i)

Se incorpora la clausula contenida en el articulo 16.1 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC) conforme a la cual los derechos conferidos por la
marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por
los titulares antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro
o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

Se reformula la facultad del titular de la marca de prohibir tanto los
actos directos de violacion de la marca como los actos preparatorios
de dicha violacidon, y se otorga al titular de una marca registrada la
facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra
mercancias procedentes de terceros paises que, aun no habiendo sido
despachadas a libre practica, lleven un signo idéntico o virtualmente
idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaera si el titular de
las mercancias o el declarante acreditasen que el titular de la marca
registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las
mercancias en el pais de destino final.

Respecto de los limites del derecho de marca se establece que el
derecho de marca no podra invocarse para eximir a su titular de
responder frente a las acciones dirigidas contra él por violacién de otros
derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de
prioridad anterior. De esta forma, se consagra lo sefalado
indirectamente en el articulo 33.1 LM y se extiende este principio no
solo a las marcas anteriores, sino también a cualquier otro derecho
anterior.

Se regula le legitimacion de los licenciatarios para entablar acciones de
violacién de marca, estableciéndose como principio general que el
licenciatario precisara del consentimiento del titular de la marca para
la incoacion de acciones por violacion de la marca objeto de licencia, si
bien el licenciatario exclusivo estara facultado para incoar la accién si,
habiendo requerido al titular a estos efectos, este no hubiera iniciado
la accién.

Se confiere -como novedad especialmente significativa, en lo que se
refiere a las previsiones relativas al control jurisdiccional de las
resoluciones administrativas que se contienen en el anteproyecto
objeto de este informe- la competencia directa para declarar la nulidad
y caducidad de la marca a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, si
bien se reconoce la posibilidad de plantear una pretension de nulidad
o caducidad por via judicial por medio de una demanda reconvencional
en el seno de una accién por violacibn de marca. Se regula
detalladamente la legitimacién y se fijan las lineas directrices del
procedimiento administrativo de nulidad o caducidad, sin perjuicio de
su desarrollo por via reglamentaria. Se regula detalladamente la
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exigencia de la prueba de uso en las solicitudes o acciones de nulidad,
a instancia del titular de la marca posterior, y se introducen
modificaciones que afectan de manera especial a la declaracién e
caducidad, y asi, una vez declarada la caducidad de una marca
registrada, los efectos de dicha declaracidon se retrotraeran a la fecha
de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda
reconvencional. Se regulan de forma especial los efectos de cosa
juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas, asi como la
litispendencia y la prejudicialidad y la existencia de procedimientos
administrativos previos de nulidad o caducidad, habida cuenta de las
interferencias que pueden producirse entre los érganos administrativos
y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante
organos diferentes en los que exista una conexién que condicione la
resolucion a adoptar. Esta competencia, y el procedimiento
administrativo correspondiente, son efectivos desde el 14 de enero de
2023.

I1I

18.- Este 6rgano constitucional tuvo ocasion de informar el anteproyecto de
ley de modificacion parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas,
informe que fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reunion de 27 de septiembre de 2018. El anteproyecto informado, sin
embargo, no culmind su tramitacién parlamentaria, pues su contenido quedd
incorporado al Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

19.- En dicho informe, y por lo que interesa al anteproyecto que ahora se
somete al mismo tramite informador, se sefalaba, en relacion con el sistema
de declaracién de la nulidad o caducidad de la marca ante las Oficinas
nacionales y con el control jurisdiccional de las resoluciones dictadas por
estas, que dicho sistema, no era desconocido en los ordenamientos de
nuestro entorno, y que «[L]a opcién del prelegislador, en la medida en que con
ella incorpora el esquema procedimental y competencial establecido por el
prelegislador europeo, lleva la garantia implicita de la observancia de los principios
de efectividad y equivalencia, tal y como se definen por la jurisprudencia del Tribunal
Europeo. Sin embargo, la articulacion en Espafia del régimen de control jurisdiccional
de las resoluciones de la Oficina nacional, que quedan sujetas a la revision en sede
contencioso-administrativa y a la competencia de las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia [articulo 74.1 i) LOPJ],
conservando los érganos especializados de la jurisdiccion civil la competencia para
conocer de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por via reconvencional
frente a una accion de violacién de la marca, produce un desdoblamiento del examen
jurisdiccional en modo alguno deseable desde el punto de vista de la seguridad
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juridica, dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de
dictar sentencias contradictorias e inconciliables» (parrafo 78).

20.- Y se anadia (parrafos 79 y 80):

«79.- [E]s cierto que esta dualidad de vias revisoras se da en la actualidad, pues el
control jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM en el procedimiento de registro,
haya o no oposicién -y, por tanto, e indirectamente, de las decisiones acerca de la
concurrencia de prohibiciones absolutas y relativas de registro-, corresponde a los
organos de la jurisdiccion contencioso-administrativa, en tanto que hasta ahora las
acciones de nulidad y de caducidad de la marca se ventilan a través de los érganos
especializados de la jurisdiccion civil. Pero qué duda cabe que al articular un cauce
administrativo para decidir acerca de la nulidad o caducidad de la marca, con el
subsiguiente control jurisdiccional en sede contencioso-administrativa, se abre mas
el ambito de conocimiento de los tribunales de este orden, en detrimento de aquellos
qgue, en la jurisdiccién civil, estan especializados y tienen atribuida la competencia
para conocer los litigios en materia de marcas [articulo 86 ter.2 a) LOPJ], lo que
originarad un aumento del riesgo de criterios y resoluciones divergentes.

80.- Es igualmente cierto que en el marco europeo, y respecto de la marca de la
Unidn, se produce también esa convivencia de distintas vias de control jurisdiccional,
pues si las decisiones de las Salas de recurso de la EUIPO son recurribles ante el
Tribunal General (articulo 71.3 y 72 del reglamento 2017/1001), y contra las
sentencias de este cabe recurso de casacion ante el Tribunal de Justicia (cfr. articulo
56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 18 de mayo de 2015),
las resoluciones de los Tribunales de Marcas de la Unién Europea dictadas en primera
instancia son recurribles en segunda instancia, y las resoluciones de los Tribunales
de Marcas de la Unién Europea de segunda instancia son recurribles en casacion de
acuerdo con las disposiciones nacionales que regulan este recurso (cfr. articulo 13.3
del Reglamento 2017/1001, en relacion con los articulos 477 y siguientes de la LEC).
Con todo, el riesgo de dispersion jurisprudencial es inferior en estos casos, dado el
caracter singularmente especializado de los Odrganos, administrativos 'y
jurisdiccionales, competentes, y de la materia sobre la que se pronuncian».

21.- Y continuaba:

«81.- En este estado de cosas, cabria someter a la consideracion del prelegislador la
conveniencia de unificar en un Unico orden el control jurisdiccional de las decisiones
sobre la validez y la caducidad de las marcas. Dada la especializacion de los drganos
de la jurisdiccion civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas,
justificada por la naturaleza de las relaciones juridicas que subyacen en los litigios y
constituyen su objeto, y la naturaleza de las normas sustantivas con cuya aplicacion
han de resolverse, lo adecuado seria atribuir a los tribunales -colegiados- del orden
civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revision
Jjurisdiccional de las resoluciones de la OEPM dictadas en el ejercicio de acciones
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directas de nulidad o de caducidad de las marcas, del mismo modo que tienen
atribuido el conocimiento en segunda instancia de las acciones de nulidad o de
caducidad deducidas por via reconvencional frente a acciones de violaciéon de la
marca. E incluso cabria extender esta competencia al control jurisdiccional, no ya
solo de las resoluciones dictadas por la Oficina en las solicitudes de nulidad o de
caducidad de las marcas sino también al control jurisdiccional de las resoluciones
recaidas en los procedimientos de registro.

82.- Esta atribucién de la competencia de los tribunales civiles para revisar en sede
jurisdiccional resoluciones de naturaleza administrativa no es desconocida en nuestro
Derecho. A titulo de ejemplo cabe recordar que, como es sabido, las calificaciones
registrales y las resoluciones dictadas por la Direccion General de Registros y del
Notariado® son susceptibles de ser revisadas en via civil ante los tribunales de este
orden (cfr. articulos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria).

83.- El disefio procedimental y competencial propuesto requeriria, en todo caso, la
pertinente modificacion de la Ley Organica del Poder Judicial, en particular, de sus
articulos 74.1 i) y 87 ter 2, para acomodar la competencia de los érganos de la
jurisdiccidon contencioso-administrativa y de los érganos de la jurisdiccion civil con
competencia en materia mercantil al esquema propuesto por el prelegislador, tanto
si se mantiene la via de la jurisdiccion contencioso-administrativa para la revision de
las resoluciones de la OEPM en los procedimientos de nulidad y de caducidad -tal y
como resultaria de la actual asignacion competencial-, como si se desplaza la revision
de dichas resoluciones a la jurisdiccion civil, conforme se sugiere en este informe;
todo ello, por razones derivadas del principio de reserva de ley organica cualificada
dispuesto en el articulo 122.1 CE.

84.- Es cierto que, frente a lo que se acaba de exponer, la STC 110/2017, de 5 de
octubre (ECLI:ES:TC:2017:110) ha afirmado, a partir del consolidado criterio de
interpretacion restrictiva del alcance de la reserva de ley organica con el fin de evitar
petrificaciones y de preservar la regla de las mayorias parlamentarias no cualificadas,
que “[d]esde las diversas perspectivas sefialadas procede excluir la exigencia de ley
organica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos
tribunales ordinarios” (FJ 4.b). Ahora bien, la anterior conclusion se realiza respecto
del alcance de la reserva del articulo 81 CE en relaciéon con el “desarrollo” del juez
ordinario predeterminado por la Ley contenido en el articulo 24.2 CE, preceptos estos
que fueron invocados en aquel proceso constitucional.

85.- Por tanto, tal y como este Consejo General del Poder Judicial ha venido
sosteniendo en anteriores informes -con invocacion de la doctrina recogida en la STC
121/2011, de 7 de julio, FJ 3 (ECLI:ES:TC:2011:121)-, de la mencionada STC
110/2017 no cabe inferir un pronunciamiento sobre el alcance de la reserva de ley

5 En la denominacién que tenia al tiempo de la emisién del informe.
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organica derivada del articulo 122.1 CE en relacion con la atribuciéon de competencias
a los érganos jurisdiccionales

[..]

87.- De la virtualidad del principio de equivalencia se deriva la exigencia de que el
procedimiento administrativo de nulidad o de caducidad esté revestido de garantias
procedimentales analogas a las que se ofrecen en los procedimientos judiciales en
los que se ventilan acciones de nulidad o de caducidad; lo que pasa, ante todo, por
establecer normativamente las reglas de procedimiento, al menos en sus aspectos
basicos y esenciales, que contemplen sus diferentes tramites, del mismo modo a
como se hace en el Reglamento n° 2107/1001, principalmente aquellos de las fases
alegatorias y de prueba, y siempre con la observancia de los principios de audiencia,
contradiccion e igualdad de armas. Especial significaciéon tiene la regulacién de la
prueba, de los medios de prueba admisibles, de su practica, de sus efectos y de la
distribuciéon de la carga probatoria, mas alla de la previsién de la prueba del uso
efectivo de la marca y de las consecuencias de la falta de prueba que se establecen
en los proyectados articulos 57 y 59 ALM; regulacion tanto mas necesaria cuanto se
siga el modelo aqui propuesto y se residencie el control jurisdiccional de la resolucion
de la OEPM en los 6rganos de segunda instancia de la jurisdiccién civil con
competencias en materia mercantil. Se hace entonces preciso articular
adecuadamente el alcance de la revisibn en sede jurisdiccional de la prueba
practicada en el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad».

22.- Y se concluia:

«88.- En la concrecion del procedimiento de nulidad o de caducidad, y ante la
prevision del ulterior control jurisdiccional por los drganos colegiados especializados
de la jurisdiccion civil, cabria considerar la conveniencia de prescindir de vias de
recurso administrativo ante el Director de la Oficina, para posibilitar una pronta
respuesta a la pretension de nulidad o caducidad deducida, y evitar de ese modo
dilaciones en la resolucién de los asuntos.

89.- La articulaciéon del sistema propuesto en el Anteproyecto requiere, por otra
parte, coordinar la regulaciéon de los procedimientos administrativos y las normas que
regulan la practica de las diligencias de comprobacion de hechos (articulo 123 a 126
de la Ley de Patentes) y las diligencias preliminares (articulos 256 y siguientes de la
LEC; especificamente, articulo 256 89, 99, 10° y 119), en particular en lo relativo a
la formulacién de la ulterior demanda (articulos 256.3 LEC y 125.2 de la Ley de
Patentes). En similares términos, precisa establecer reglas de coordinacion entre el
procedimiento administrativo de nulidad o caducidad y las normas sobre medidas
cautelares (articulos 127 y siguientes de la Ley de Patentes y 721 y siguientes de la
LEC), asi como acomodar a este esquema procedimental las normas de anticipacion
y aseguramiento de prueba (articulos 293 y siguientes de la LEC).
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90.- Seria conveniente, en otro orden de cosas, que la reglamentacion procedimental
contuviera la oportuna regulacion de las costas y gastos incurridos en la tramitacion
del procedimiento de nulidad o caducidad».

23.- El Consejo de Estado, por su parte, en su Dictamen 956/2018, de 29 de
noviembre de 2018, sobre el Anteproyecto de Ley de modificacién de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, expuso lo siguiente:

«Comparte el Consejo de Estado el criterio expresado en el informe del Consejo
General del Poder Judicial en relacion con la conveniencia de que las resoluciones
dictadas por la OEPM en el nuevo procedimiento administrativo de declaracién de
nulidad o caducidad de marcas sean objeto de revision judicial por parte de los
organos de la jurisdiccién civil especializados en materia mercantil. Y ello por los dos
motivos que se expresan también en el referido informe: - En primer lugar, resulta
conveniente evitar la indeseable fragmentacion de la competencia para conocer de
las cuestiones relativas a la nulidad y a la caducidad de las marcas entre dos érdenes
jurisdiccionales: el contencioso-administrativo (para los recursos contra las
decisiones de la OEPM en la materia) y el civil (para las pretensiones de nulidad y
caducidad planteadas por via de reconvencion). Esa dualidad de jurisdicciones
favoreceria el desarrollo de criterios jurisprudenciales no siempre coincidentes, en
detrimento del principio de seguridad juridica.

En segundo lugar, no puede desconocerse que los érganos del orden jurisdiccional
civil cuentan con un alto grado de especializacion y una consolidada experiencia en
relacién con las cuestiones sobre nulidad y caducidad de marcas.

La atribucion a la jurisdiccion civil de las resoluciones emanadas de la oficina de
propiedad industrial nacional es conocida en el Derecho Comparado. Asi sucede, por
ejemplo, en Francia en relacion con las resoluciones dictadas por el Institut National
de la Proprieté Industrielle (articulo R411-19 del Code de la propriété intellectuelle).

Por otro lado, la atribucion al orden jurisdiccional civil de la competencia para conocer
de los recursos contra actos de naturaleza administrativa no es ajena a nuestro
Derecho. Asi sucede, por ejemplo, con las resoluciones dictadas por la Direccion
General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificacion
del Registrador Mercantil, revisables ante la jurisdiccion civil (articulo 86 ter.2 d) de
la LOPJ y articulos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria); con las resoluciones de la misma
direccion general en materia de Registro Civil, a excepcion de las dictadas en materia
de nacionalidad por residencia (articulo 87 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de
Registro Civil, y 781 bis de la Ley 1/2001, de Enjuiciamiento Civil); con las
resoluciones tributarias recaidas en la via administrativa previa al ejercicio de la
accion de terceria (articulo 117.1 del Reglamento General de Recaudacion, aprobado
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por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio); con las actuaciones de la Administracion
desarrolladas en ejercicio de sus prerrogativas y facultades en defensa de su
patrimonio (articulo 43 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Publicas); o con las resoluciones administrativas en los expedientes
de titulos nobiliarios en lo que hace a las cuestiones sustantivas de naturaleza civil.

En consecuencia, existen fundadas razones que aconsejan que el legislador proceda
a abordar un cambio en las reglas sobre competencia jurisdiccional que para la
impugnacion de las resoluciones sobre nulidad o caducidad se derivan del
ordenamiento vigente. El Consejo de Estado es consciente de que la importancia de
la modificacién propuesta requiere de una reflexion sosegada y profunda y de que
esa reflexion se situa, en sentido estricto, mas allda de las obligaciones de
transposicion que el anteproyecto persigue cumplir. Sin embargo, se trata de una
cuestion que, en ultimo término, redunda en el adecuado funcionamiento del
esquema que para la declaracion de la nulidad o caducidad de las marcas prevé el
anteproyecto.

Si se compartiese la opinion manifestada tanto por este Consejo como por el CGPJ y
se optase por trasladar la competencia para conocer de los recursos contra las
resoluciones dictadas por la OEPM en los procedimientos de nulidad y caducidad, el
anteproyecto habria de introducir esa regla atributiva de competencia en la Ley de
Marcas. Su ubicacion sistematica idénea podria hallarse en el articulo 27, que se
refiere a la revision de las resoluciones de la OEPM en materia de marcas (si bien en
su redaccidn vigente solo alude a su revision en via administrativa)».

24.- Y mas adelante se precisa que «/...] entiende el Consejo de Estado que la
atribucioén al orden jurisdiccional civil de la competencia para conocer de los recursos
contra las decisiones de la OEPM dictadas en los procedimientos de nulidad y
caducidad puede establecerse sin violentar la definicion general o abstracta que del
ambito que corresponde a la jurisdiccion civil se lleva a cabo en el articulo 9.2 de la
LOPJ. Este precepto se limita a establecer que los Tribunales y Juzgados del orden
civil conoceran, ademadas de las materias que les son propias, de todas aquellas que
no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Entre las "materias que le son propias"
a ese orden jurisdiccional se encuentran sin duda las referidas a la nulidad y
caducidad de las marcas, que se hallan de hecho atribuidas en la actualidad a los
organos de la jurisdiccion civil especializados en materia mercantil.

En sintesis, pues, entiende el Consejo de Estado que la atribucion a la jurisdiccion
civil de la competencia para conocer de las solicitudes de nulidad y caducidad de
marcas no requiere de modo necesario una modificacién de la LOPJ, aunque ello
pudiera resultar conveniente para clarificar la cuestion y favorecer el principio de
seguridad juridica.
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Lo que precisaria, en su caso, de una modificacion de la LOPJ, seria la atribucion de
la competencia -también sugerida por el CGPJ- a los Organos colegiados
especializados en materia mercantil, puesto que, de acuerdo con la letra a) del
articulo 86 ter.2 de la LOPJ, mas arriba citado, los érganos competentes para conocer
de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a cuestiones de propiedad
industrial son los Juzgados de lo Mercantil. A este respecto cabe citar de nuevo la
Sentencia del Tribunal Constitucional 121/2011, de 7 de julio, que, en su fundamento
juridico cuarto, afirma que, "siendo correcto en términos constitucionales que una
ley ordinaria atribuya a determinado orden jurisdiccional el conocimiento de ciertos
asuntos, integrando asi los genéricos enunciados de la Ley Orgéanica del Poder
Judicial, nuestro control de constitucionalidad radica en la verificacion del grado de
acomodo de esa ley ordinaria a las previsiones de la Ley Organica del Poder Judicial,
gue, como propias de la reserva reforzada instituida por la Constitucion, resultan
indisponibles para el legislador ordinario y gozan frente al mismo de la fuerza pasiva
caracteristica de las leyes organicas (art. 81.2 CE), de modo que la ley ordinaria no
puede excepcionar frontalmente o contradecir el diseAo que de los distintos érdenes
jurisdiccionales haya establecido la Ley Organica del Poder Judicial”».

1V

25.- La Ley Organica 7/2022, de 27 de julio, de modificaciéon de la Ley
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de
lo Mercantil, modificd, entre otros preceptos, el articulo 82.2 de la LOP] e
introdujo un nuevo apartado 3 en los términos siguientes:

“2. Las Audiencias Provinciales conoceran, en el orden civil: [...]

30 De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en
primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten por estos
juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conoceran de los
recursos contra aquellas resoluciones que agoten la via administrativa dictadas en
materia de propiedad industrial por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

3. Asimismo, la Seccidon o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante
especializadas en materia mercantil conoceran, ademas, en segunda instancia y de
forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el articulo 133 del
reglamento (UE) 2017/1001 del parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de
2017 sobre la marca de la Union Europea y el Reglamento (CE) n° 6/2002, del
Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, En
el ejercicio de esta competencia extenderda su jurisdiccion a todos el territorio
nacional, y a estos solos efectos se denominaran Tribunales de Marca de la Unidn
Europea”.
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26.- Al mismo tiempo, afadid un nuevo articulo 82 bis con la siguiente
redaccion:

N4

3. El Consejo General del Poder Judicial, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia, podra acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia
Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las
resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil y de los
recursos contra aquellas resoluciones que agoten la via administrativa dictadas en
materia de propiedad industrial por la Oficina Espafola de Patentes y Marcas. El
acuerdo de especializacion deberd adoptarse necesariamente cuando el nimero de
Juzgados de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco.

[..]"

27.- Igualmente, modifico el ordinal 13° apartado 1 del articulo 52 de la LEC
y afadidé un nuevo ordinal 13° bis en los siguientes términos:

“13°. En materia de propiedad industrial, sera competente el tribunal que senale la
legislacién especial sobre dicha materia.

1309 bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la via administrativa
dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina espafiola de Patentes y
Marcas serdn competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la
Audiencia provincial en cuya circunscripcion radique la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma del domicilio del demandante o, en
su defecto, del domicilio del representante autorizado en Espafa para actuar en su
nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en
exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los
asuntos en materia de propiedad industrial. También serdn competentes, a eleccion
del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia provincial en cuya
circunscripcién radique la sede de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas”.

28.- Al mismo tiempo, modificé el ordinal 4° del apartado 1 del articulo 249
de la LEC, para excluir del catalogo de litigios que se decidiran en el juicio
ordinario -en el que se incluyen las demandas sobre propiedad industrial-,
“los recursos contra las resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en
materia de propiedad industrial que pongan fin a la via administrativa, los cuales se
tramitaran por los tramites del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el articulo
250.3 de la LEC”. Y coherentemente, se afiade un nuevo apartado 3 al articulo
250 con la siguiente redaccidén: “3. Se decidirdn en juicio verbal, con las
especialidades establecidas en el articulo 447 bis de esta ley, los recursos contra las
resoluciones que agoten la via administrativa dictadas en materia de propiedad
industrial por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas”.
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29.- El nuevo articulo 447 bis LEC regula las especialidades para la
tramitacion de los recursos contra las resoluciones que agoten la via
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. Asimismo, se modifico el articulo 468, relativo
al érgano competente y a las resoluciones recurribles, que quedd con el
siguiente tenor literal:

“Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conoceran, como
Salas de lo Civil, los recursos por infraccion procesal contra sentencias y autos
dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia y
contra las sentencias dictadas en los recursos contra las resoluciones que agotan la
via administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina espafiola
de Patentes y Marcas”.

30.- Y se modificd al mismo tiempo el articulo 477 LEC, al que se afiadié un
nuevo apartado 4, con la siguiente redaccién: “4. Seran recurribles en casacion
las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las
resoluciones que agotan la via administrativa dictadas en materia de propiedad
industrial por la Oficina Espafola de Patentes y Marcas”.

31.- Conviene puntualizar que en el texto del anteproyecto de Ley Organica
de modificacién de la LOP] en materia de eficiencia de los Juzgados de lo
Mercantil -y para la transposicion de la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuracion preventiva, exoneracién de deudas e inhabilitaciones, vy
sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuracion, insolvencia y exoneracion de deudas, y por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuracion e
insolvencia)- que fue sometido a informe de este Consejo General del Poder
Judicial®, y que finalmente dio lugar a la Ley Organica 7/2022, no se
contemplaba la atribucién de la competencia para conocer de los recursos
contra las resoluciones de la OEPM a los tribunales civiles especializados, ni
consiguientemente la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia
para conocer de los recursos por infraccion procesal contra las sentencias
dictadas por las secciones civiles especializadas de las Audiencias Provinciales
resolviendo tales recursos. Dicha atribucion competencial, con la regulacién
de los tramites procedimentales correspondientes, se introdujo en el proyecto
de ley que el Gobierno elevé a las Cortes Generales, por lo que este érgano
constitucional no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ella.

6 Informe aprobado por el Pleno en su reunion de 25 de noviembre de 2021.
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32.- La MAIN que acompafa al anteproyecto presta especial atencién a la
revision de los actos de la OEPM en via jurisdiccional. En ella, a partir del
sistema dual que establece el Real Decreto-ley 23/2018, y haciéndose eco de
las demandas de diversos sectores reclamando que fuesen los tribunales
civiles quienes conociesen de los recursos contra resoluciones de la OEPM en
materia de nulidad y caducidad de marcas, e incluso los recursos contra las
resoluciones de la OEPM en materia de registro, se afirma que desde esa
Oficina «[s]e considera que la solucion juridicamente mas adecuada, que conlleva
menos posibles problemas practicos y que demanda buena parte de la doctrina y el
propio Consejo General del Poder Judicial es unificar en la jurisdiccion civil la
competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM que
ponen fin a la via administrativa dictadas en los procedimientos de los diferentes
titulos de propiedad industrial (signos distintivos, patentes, modelos de utilidad,
certificados complementarios de proteccion y disefios) y trasladar la competencia
para conocer de estos recursos a las secciones especializadas en materia mercantil
de las Audiencias Provinciales y hacerlo mediante una modificacion de la LOPJ.

Por ello, la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones que
agoten la via administrativa dictadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
guedara determinada en los articulos 74.1 y 82.2. 3.9 del Proyecto de Ley Organica
de modificacién de la Ley Orgdnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
materia de Juzgados de lo Mercantil, una vez dicho Proyecto de Ley Organica sea
aprobado por las Cortes Generales, lo que se espera que tenga lugar en fecha
proxima. Dicho Proyecto de Ley Organica modifica también otras leyes como la LEC,
de tal manera que, una vez aprobado por las Cortes Generales, las cuestiones
relativas a la competencia territorial quedaran determinadas en el nuevo apartado
139 bijs de la nueva redaccidon del articulo 52.1 de la LEC.

Esta nueva atribucion competencial exige el establecimiento de normas procesales
para sustanciar el recurso en tanto que no puede encuadrarse, sin mas, en ninguno
de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos recursos se
sustanciaran por los tramites del juicio verbal, si bien con determinadas
especialidades tomadas del procedimiento contencioso administrativo.

En cuanto a la competencia para conocer de los recursos por infraccion procesal
contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a
la segunda instancia y contra sentencias dictadas en los recursos contra las
resoluciones que agotan la via administrativa dictadas en materia de propiedad
industrial por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, queda asignada a las Salas
de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia.
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Como corolario del posible iter procesal a seguir en este tipo de procedimientos, se
establece que seran recurribles en casacion las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la via administrativa
dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas.

No obstante, cabe resaltar lo siguiente: por decision del Ministerio de Justicia, esta
nueva atribucion competencial ha de contemplarse en la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC) en lugar de ser objeto de regulacion en la legislacién especial sobre propiedad
industrial.

Consecuencia Iégica de lo anterior seria la de introducir un nuevo precepto en la Ley
de Marcas que se remita al tenor literal de los articulos de la LEC que regulen esta
cuestion competencial.

Sin embargo, dicha remision no puede efectuarse en tanto que todavia no existe
precepto vigente en la LEC que contemple la nueva revision jurisdiccional de los actos
de la OEPM expuesta en los parrafos anteriores. En este sentido, en el momento en
gue esta MAIN es objeto de elaboracion, la necesaria modificacion de la LEC no ha
sido aprobada. Esta se materializara mediante la Ley Organica XXX, de modificacion
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados
de lo Mercantil (en adelante, "LOPJ”), todavia en tramites de aprobacion.

Una vez aprobada la modificacion de la LOPJ, se introducird un nuevo articulo 27 bis
en la Ley de Marcas en el que se realizara la remision al articulado de la LEC, en
particular al articulo 447 bis, que ya contemplara esta nueva revision jurisdiccional
de las resoluciones de la OEPM por parte de las Secciones Civiles de las Audiencias
Provinciales.

Por otro lado, se introduce asimismo una modificacion en el apartado cuarto del
articulo 28 sobre Arbitraje con el fin de dejar constancia de la via jurisdiccional civil,
de conformidad con el cambio competencial propuesto en la Ley Organica del Poder
Judicial sobre la modificacién del orden jurisdiccional competente para conocer de los
recursos sobre las resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

A estos efectos, se modifica el apartado 4 del articulo 28».

33.- Estas previsiones tienen reflejo, como se vera, en las proyectadas
modificaciones de la LPIDI y de la LP, en lo que a la revisién jurisdiccional de
las resoluciones de la OEPM se refiere (apartados VI, XX, XXIII y XXIX de la
MAIN).
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34.- De todo lo anterior se deprende con claridad que el prelegislador, a la
hora de elaborar la MAIN que acompafa al anteproyecto, y en el momento
de redactar el articulado de este, no tuvo en cuenta las modificaciones
introducidas por la Ley Organica 7/2022, acaso por haberse redactado antes
de que dicha Ley Organica viera la luz. Tan es asi que, no obstante hacerse
eco de la necesidad de introducir un nuevo articulo 27 bis de la LM en el que
se realice una remision al articulado de la LEC, en particular al articulo 447
bis -que ya contempla la nueva revision jurisdiccional de las resoluciones de
la OEPM por parte de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales-, el
sedicente articulo 27 bis no se ha introducido en el articulado del
anteproyecto, como tampoco sus homodlogos en la LPIJDI y en la LP.

34 bis. - En particular, en relacidn con la referencia que hace la MAIN sobre
la recurribilidad en casacidén de las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la via
administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM, es
esta, como se ha visto, una previsién ya contenida en el apartado 4 del
articulo 477 LEC, que fue introducida, como se ha visto, por la Ley Organica
7/2022. Ahora bien, debe tenerse presente que el proyecto de Ley de
medidas de Eficiencia procesal de la Administracion de Justicia da una nueva
redaccion al articulo 477 LEC, y con ella, configura el recurso de casaciéon en
torno al interés casacional, que actia como presupuesto y cauce de acceso a
la casacion junto con el de la tutela judicial de los derechos fundamentales
susceptibles de recurso de amparo -con excepcidon de los consagrados en el
articulo 24 CE-, y junto con el novedoso supuesto de interés casacional
contemplado en el proyectado -en aquel proyecto normativo- apartado 4 del
articulo 477 LEC (“En todo caso, se considerara que el recurso presenta interés
casacional cuando la resolucion impugnada se haya dictado en un proceso en el que la
cuestion litigiosa sea de interés general para la interpretacién uniforme de la ley estatal
o autondémica”). Se debe advertir aqui, por tanto, acerca de la divergente redaccién de
una y otra norma -el vigente articulo 477 LEC y el articulo 477 LEC en la redaccion del
proyecto de Ley de eficiencia procesal-, y del diferente sistema de acceso a la casacion
gue una y otra disefian; divergencia que puede tener como consecuencia que, cuando
entre en vigor la Ley de Eficiencia Procesal, tal y como esta propuesta la redaccién del
articulo 477 LEC, quede sin efecto la prevision del vigente apartado 4 del articulo 477
LEC. El cual, por otro lado, presenta problemas de interpretacion al surgir la duda de si
habilita un cauce de acceso a la casacién autbnomo, al margen del cauce del interés
casacional. Es conveniente, pues, tener en cuenta el diferente tratamiento normativo
gue el legislador de 2022 y el legislador de la proyectada Ley de Eficiencia procesal dan
al recurso de casacion, en particular en lo relativo a la recurribilidad en casacién de las
sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los recursos contra las
resoluciones de la OEPM. Y el anteproyecto que se informa puede servir, por
otra parte, de vehiculo para aclarar el sentido de la interpretacion del vigente
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articulo 477.4 LEC, ante la duda suscitada, sin necesidad de esperar a que la
Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncie al respecto, de mantenerse
la actual redaccion del precepto.

VI

35.- Las modificaciones que se introducen en la LPIDI responden a la
necesidad de adecuar el espiritu de la misma a las modificaciones normativas
que han tenido lugar, en particular tras el Reglamento (CE) n® 6/2002 del
Consejo de 12 de diciembre de 2002, sobre los dibujos y modelos
comunitarios, y el Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisién de 21 de
octubre de 2002, de ejecucion del Reglamento n® 6/2002 y sus posteriores
modificaciones. Se trata, por tanto, de adecuar la normativa vigente al
contexto internacional, y al mismo tiempo, de esclarecer algunos de sus
preceptos con el correspondiente incremento de la seguridad juridica.

36.- Las modificaciones que afectan a la LP parten de la promulgacion y
entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que sustituyo
a la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, y responden a la necesidad no
solo de dotar de mayor claridad, seguridad juridica y coherencia a los
usuarios del sistema, sino también de corregir las deficiencias detectadas en
la aplicacidn de esta norma y de adaptar la normativa espafiola a los cambios
interpretativos operados en materia de patentes a nivel internacional, en el
seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Unidn Europea.

VII

37.- Cabe afirmar, a la vista de lo anteriormente expuesto, que las
modificaciones que introduce el anteproyecto en la LM, en la LPJDI y en la
LP, tienen un caracter eminentemente técnico y persiguen aclarar conceptos,
corregir determinadas deficiencias y dotar de mayor seguridad juridica al
respectivo marco normativo y, por tanto, a los destinatarios del mismo, por
lo que, en términos generales, deben ser bien acogidas. Sin perjuicio de lo
cual, se advierte que el anteproyecto presenta algunas incorrecciones
técnicas, como las que mas arriba han quedado apuntadas, y merece ciertas
observaciones criticas respecto de puntuales aspectos de su articulado, como
seguidamente se vera en las consideraciones particulares del presente
informe.

V. CONSIDERACIONES PARTICULARES AL ARTICULADO DEL
ANTEPROYECTO
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a) Modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

a.1. En relacion con el procedimiento de registro

38.- El anteproyecto modifica el apartado 3, letra a), del articulo 18 LM, en
relacién con la publicacion de la solicitud de signos distintivos. Se elimina la
necesidad de incluir la direccidén de la persona solicitante, considerando como
dato suficiente su direccion electrénica. Conforme a la regulacién proyectada,
la publicacion de la solicitud de marca deberd incluir el nombre y la direccién
electronica del solicitante. Esta modificacién se justifica en la MAIN en razén
de la proteccién de los datos personales del interesado y para evitar su uso
fraudulento.

39.- Desde el punto de vista de la proteccion de datos personales, la
modificacion proyectada, en cuanto sustituye la publicacion de la direccién
postal del solicitante por la de su direccidn electrénica, puede encontrar su
justificacion en los principios relativos al tratamiento de los datos personales
que se contienen en el articulo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulaciéon de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos, RGPD)’. En
cuanto a su finalidad material, esto es, la evitacion de la recepcidon de
correspondencia fraudulenta por parte de los solicitantes de signos
distintivos, la modificacién propuesta responde a la valoracién por el
prelegislador de las distintas opciones -la publicacidon de la direccién postal o
la de la direccidon electrénica-, considerando, segun se explica en la MAIN al
examinar las alegaciones formuladas en el tramite de informacion publica,
que una carta recibida por correo postal con apariencia de oficialidad
generaria una mayor confianza en su veracidad -y por tanto, podria dar lugar
a mayores fraudes- que una carta recibida por correo electrénico, medio este
respecto del cual los ciudadanos estan mas acostumbrado a verificar su
origen por la cantidad de correos maliciosos y fraudulentos que se suelen
recibir, por lo general, en procedimientos de registro de marcas.

40.- Cierto es que la publicacion de la direccion electronica del solicitante no
excluye de manera absoluta el riesgo de comunicaciones fraudulentas -por
ejemplo, en reclamacién de la preceptiva tasa-; pero si se valora la opcion
elegida por el prelegislador ponderando los intereses confluyentes -la
proteccion de los datos personales, la transparencia del procedimiento
administrativo de solicitud de registro, la proteccién de los intereses del
solicitante y la eficacia del procedimiento administrativo-, cabe concluir que

7 DOUE L 119, de 4.5.2016.
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la modificacién propuesta se sitla en términos de razonabilidad, siempre que
la OEPM conserve el dato de la direccion postal del solicitante, aunque deje
de publicarlo. En todo caso, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo
66.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP)

41.- Se debe tener en cuenta, no obstante, que el articulo 16.2 a) y b) del
del Reglamento para la ejecucién de la Ley de Marcas, aprobado por Real
Decreto 687/2002, de 12 de julio (RLM), en la redaccién dada por el Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, establece que la publicacién de la solicitud
debera contener la direccion -sin especificar que sea la postal- del solicitante
o de su representante, por lo que debera procederse a la oportuna
correspondencia entre la norma legal y la reglamentaria. En términos
similares ha de procederse respecto del articulo 56.1 del RLM.

42.- En relacidn con las oposiciones y observaciones de terceros respecto de
la solicitud de registro, se modifica el articulo 19, apartado 2, LM, al que se
anade un ultimo inciso, conforme al cual, “Tampoco se admitird la oposicion
cuando no se hubiera presentado el poder de representacién en los plazos
previstos reglamentariamente, sin que proceda tramite de subsanacién
alguno”.

43.- El articulo 19 del RLM, redactado de acuerdo con el Real Decreto
1431/2008, de 29 de agosto, introdujo una modificacién respecto de su
redaccidon anterior por virtud de la cual se establece la inadmision de las
oposiciones si los poderes de representacién no se hubiesen presentado en
los plazos reglamentarios establecidos al efecto.

44.- Esta prevision ha de ponerse en relacion con el articulo 57.3 RLM, que
dispone: “3. Cuando se comunique a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u
organo competente de la Comunidad Autonoma la designacion de un representante,
el correspondiente poder se deberd presentar en el plazo de un mes a contar desde
la recepcion de dicha comunicacién, si la direccién del poderdante se encuentra
dentro del territorio espanol, o en el plazo de dos meses, si tal direcciéon se hallare
fuera de dicho territorio. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos
prescritos anteriormente, el procedimiento continuara con el representado. Los actos
realizados por el representante no acreditado, con excepcion de la presentacion de
la solicitud de registro, se tendran por no efectuados, si no son confirmados por el
representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entendera sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ultima frase del apartado 1 y en el apartado 2 del
articulo 56 de este Reglamento.”

45.- Esta causa de inadmisibilidad de la solicitud, introducida
reglamentariamente, ha sido cuestionada tanto por considerar que incurrir
en ultra vires como por entenderse inconciliable con el principio de
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subsanabilidad de los defectos de las solicitudes que con caracter general se
contempla en el articulo 68 LPACAP, y con el principio antiformalista que
preside el procedimiento administrativo (cfr. STS, Sala de lo Contencioso-
administrativo, de 19 de julio de 2018, ECLI:ES:TS:2018:3419, entre otras).

46.- La modificacién propuesta debe examinarse a la luz de lo dispuesto en
el articulo 4.3 d) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre
de 1994 (TDM), ratificado mediante instrumento de 17 de diciembre de 1998
(BOE de 17 de febrero de 1999) y en la Regla 4 de su Reglamento. El primero
de ellos dispone: “d) Cuando se presente en la oficina una comunicacion de una
persona que se designe en la comunicacidn como un representante, pero en el
momento de recibir la comunicacion la oficina no estuviera en posesion del poder
necesario, la Parte Contratante podra exigir que el poder se presente en la oficina
dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujecion al plazo minimo
establecido en el Reglamento. Cualquier Parte Contratante podrd disponer que,
cuando el poder no haya sido presentado en la oficina en el plazo fijado por la Parte
Contratante, la comunicacién realizada por dicha persona no tendra ningun efecto”;
y la segunda establece que: “Regla 4. Detalles relativos a la representacion. El
plazo mencionado en el articulo 4.3.d) se calculard a partir de la fecha de recepcion
de la comunicacion referida en ese articulo por la oficina de la Parte Contratante
interesada y no serd inferior a un mes cuando la direccién de la persona en cuyo
nombre se hace la comunicacidn se encuentre en el territorio de esa Parte
Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal direccion se encuentre fuera del
territorio de esa Parte Contratante”.

47.- El Ultimo inciso que se introduce en el articulo 19.2 LM conlleva, dentro
del marco normativo que se deriva del TDM y de su Reglamento, en primer
término, una remisién a las normas reglamentarias, que confieren un plazo
para la presentacion del poder de representacion, cuando dicha
representacion fuese afirmada. Este plazo, de uno o de dos meses, en funcién
de si la direccion del poderdante se encuentra dentro del territorio nacional o
fuera de él, es lo suficientemente amplio para acreditar la representacion, y
en todo caso se cohonesta con los plazos de subsanacién que se contemplan
en la regla 5 del Reglamento TDM. Por lo tanto, afirmada en la solicitud la
representacion, el poder acreditativo de la misma habra de presentarse
dentro de los referidos plazos, trascurridos los cuales la falta de acreditacion
de la representacion sera insubsanable.

48.- La incorporacion a la Ley de la prevision relativa a la inadmisibilidad de
la oposicién a la solicitud cuando no se hubiera presentado el poder de
representacion en los plazos previstos reglamentariamente, con la
subsiguiente remision al RLM, permite, por una parte, dotar del
correspondiente marco legal habilitante a la causa de inadmisién; y por otra,
permite establecer el marco legal habilitante a la remisidon reglamentaria. De
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esta forma, y teniendo en cuenta que la regulacién reglamentaria, de acuerdo
con el marco normativo que ofrece el TDM y su Reglamento, habilita un plazo
para acreditar la representacion, y que dicho plazo es suficientemente amplio,
en relacién con los plazos del procedimiento marcario, ninguna objeciéon cabe
hacer a la modificacidon propuesta, ni a la aparente insubsanabilidad de la
falta de presentacién del poder -y a la aparente excepcién al principio de
subsanabilidad-, en la medida en que la norma reglamentaria fija un plazo
suficiente para su aportacion y para la confirmacion por el poderdante de la
actuacién del representante, con lo que el derecho de aquel no se ve
menoscabado. Cabe senalar, en este punto, que el Consejo de Estado, en su
Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modificaban
determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad
industrial -el posterior Real Decreto 1431/2008-8, no planted objecion de
legalidad alguna al articulo 19 del RLM, en la redaccidon que finalmente le dio
el Real Decreto 1431/2008.

a.2. En relacion con la revision de los actos en via jurisdiccional

49.- En este particular, cabe remitirse a lo expuesto en el apartado V de las
Consideraciones Generales del presente informe.

50.- Tales consideraciones han de proyectarse asimismo sobre Ia
modificacion del articulo 28.4 de la LM, relativo al arbitraje, que,
coherentemente, deja expedita la via jurisdiccional civil, en vez de la
contencioso-administrativa, una vez resuelto el recurso de alzada contra el
acto que conceda o deniegue el registro de la marca. La misma coherencia
debe conducir, no obstante, a modificar el apartado 5 de este mismo articulo,
gue en su redaccidén vigente dispone que “Suscrito el convenio arbitral, y
mientras subsista, no cabra interponer recurso contencioso-administrativo
alguno de caracter ordinario, declarandose la inadmisibilidad del mismo.
Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripcién del
convenio, se tendra por desistido”.

a.3. En relacion con la suspension de procedimientos de tramitacion

51.- El anteproyecto modifica la letra a) del articulo 26 LM y afiade un nuevo
apartado e) a este articulo.

52.- La modificacién introducida en la letra a) del articulo 26 tiene por objeto
anadir, como causa de suspension del procedimiento de tramitacién, y junto
a la oposicion fundada en una solicitud anterior, la solicitud de nulidad
fundada también en una solicitud anterior.

8 Dictamen n° 225/2008, de fecha 3 de abril de 2008.
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53.- Esta modificacidon debe ponerse en relacién con el articulo 52.1 LM, que,
al regular las causas de nulidad relativa, dispone: “1. El registro de la marca
podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accion por
violaciéon de marca cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8,
9y 10"

54.- Asimismo, ha de ponerse en relacidon con el articulo 6.2 c) LM, que, en
relacion a las marcas anteriores, establece: “2. Por marcas anteriores se
entenderd a los efectos del apartado 1: (...) c) Las solicitudes de marca a la
gue hacen referencia las letras a) y b), a condicién de que sean finalmente
registradas”.

55.- De este modo, se amplian las causas de suspensiéon del procedimiento
de tramitacién contemplando también los efectos que el ejercicio de la accion
de nulidad ante la OEPM basada en una solicitud anterior produce en el
procedimiento de tramitacion del registro del signo distintivo posterior,
equiparandolos a los efectos que la oposicidn al registro fundada en la
solicitud anterior produce en el procedimiento de tramitacién, que no son
otros que la suspension del curso de este hasta que se produzca el registro
definitivo de aquella o el dictado de la resolucion firme sobre la misma.

56.- El nuevo apartado e) de este mismo articulo 26 introduce una regla que
es complementaria de la contemplada en el apartado b), conforme a la cual,
la OEPM podra suspender el procedimiento de tramitacién “[A] instancia del
solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una
solicitud o una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una
accion reivindicatoria, hasta que recaiga una resolucién o sentencia firme,
todo ello sin perjuicio de que la suspensidn pueda ser decretada
judicialmente”. El nuevo apartado e) posibilita la suspension del
procedimiento de tramitacién “[A] instancia del titular del signo impugnado
en un procedimiento administrativo de nulidad que hubiere presentado,
contra el signo anterior en el que se basa dicha nulidad, una solicitud o una
demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una accion
reivindicatoria, hasta que recaiga resolucion o sentencia firme, todo ello sin
perjuicio de que la suspensién puede ser decretada judicialmente”. Si en
aquel caso se contemplaban los efectos suspensivos producidos como
consecuencia del ejercicio por el solicitante del registro de una accidon de
nulidad, una demanda reconvencional o una accién reivindicatoria contra el
signo anterior oponente, en el que ahora se considera se contemplan los
efectos suspensivos derivados del ejercicio por el titular del signo impugnado
en un procedimiento administrativo con fundamento en un signo anterior, y
frente a este, de una accién de nulidad o una demanda reconvencional de
nulidad o de caducidad, o una accion reivindicatoria. En uno y otro caso, la
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ratio de la suspension del procedimiento de tramitacion responde al mismo
fundamento: paralizarlo hasta que recaiga resolucién o sentencia firme sobre
el signo anterior o sobre la nulidad o caducidad del mismo, o, en fin, sobre el
mejor derecho respecto de los signos distintivos en liza. En tal sentido,
ninguna objecidon cabe hacer a la modificacidon propuesta.

a.4. En relacion con el nuevo supuesto de no caducidad por falta de
renovacion en caso de concurso

57.- Se modifica el articulo 55, al que se afiade un nuevo apartado, con la
siguiente redaccion:

"2. Cuando existan procedimientos de concurso de acreedores inscritos sobre
una marca y su titular no la hubiere renovado, el juez del concurso podra
ordenar a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas que no caduque dicha
marca hasta la finalizacién del procedimiento de concurso. En este caso, el
titular de la marca podra renovarla en el plazo de dos meses a contar desde
que se inscriba en la Oficina la finalizacion de dicho procedimiento. Si como
consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la
titularidad de la marca, el nuevo titular podra renovarla en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha en que se publique el acuerdo de cesién de la
marca en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

58.- Respecto de este nuevo supuesto de no caducidad del signo distintivo
cabe hacer las siguientes observaciones:

i) Se pretende con esta previsidn conservar los derechos que integran la masa
activa del concurso vy, por lo tanto, su integridad; desde esta perspectiva, la
medida debe ser acogida favorablemente.

ii) A diferencia de lo que sucede en el caso de embargos inscritos sobre una
marca o una accion reivindicatoria en curso, donde la no caducidad se
produce de forma automatica, en el caso de procedimientos de concurso de
acreedores se faculta al juez del concurso para ordenar a la OEPM que no
caduque la marca, en caso de que su titular no la hubiera renovado. La
atribucion de esta facultad al juez del concurso es de todo punto razonable
por cuanto la finalidad de la disposicion es mantener la integridad de la masa
activa; pero esta facultad, con tal finalidad, no debe desplazar Ia
responsabilidad del titular de la marca en orden a solicitar su renovacion, en
el caso de que la declaracién del concurso no conlleve la suspension de las
facultades del concursado, ni las de los administradores concursales en caso
de suspensidén de facultades y, en cualquier caso, de intervencién (cfr. articulo
106 del Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLC-, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). Debe tenerse en cuenta que la
medida propuesta afecta directamente a la formacién del inventario, a la
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propuesta de inventario y al informe de la administracidon concursal sobre el
mismo (cfr. articulos 198 y siguientes y 289 y siguientes TRLC), y de manera
mediata a la impugnacién del inventario y a la formacién del texto definitivo
(cfr. articulos 297 y 304 TRLC); pero también afecta al deber de conservacién
y a la enajenacién de los bienes y derechos que conforman la masa activa
(cfr. articulo 204 y siguientes TRLC ), a propuesta de la administraciéon
concursal, y de manera mas especifica, a la propuesta de convenio con
modificacion estructural (articulo 317 bis TRLC), a la propuesta de convenio
con asuncién (articulo 324 TRLC), a la propuesta de convenio con cesién en
pago (articulo 329 TRLC) y tangencialmente al plan de viabilidad (articulo
332 TRLC), y a la exoneracion del pasivo insatisfecho con liquidacién de la
masa activa, en los casos de conclusion del concurso por finalizacion de la
fase de liquidacién de la masa activa o por insuficiencia de la masa activa
(articulos 486.2° y 501 TRLC), entre otros aspectos. En atencidon a ese
alcance transversal, y atendidas las funciones de la administracidon concursal
en interés del concurso, cabe atribuir a esta la formulacion de la propuesta
de ordenar la no caducidad de la marca.

iii) La no caducidad de la marca se extenderd hasta la finalizacion del
procedimiento de concurso, lo que conduce a las causas de conclusién del
concurso previstas en el articulo 465 TRLC. El titular de la marca dispondra
de dos meses para renovar el signo distintivo, pero ese plazo no comienza a
contar desde la firmeza del auto de conclusién, ni desde su inscripcién en el
Registro Publico Concursal, sino desde que se inscriba en la OEPM la
finalizacién del procedimiento concursal. En caso de cambio en la titularidad
de la marca como consecuencia del procedimiento concursal, ese mismo
plazo de dos meses comenzara a contar desde la fecha en que se publique el
acuerdo de cesién de la marca en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
De conformidad con el articulo 558.1 TRLC, seran objeto de anotacion o de
inscripcion en el folio correspondiente a cada uno de los bienes o derechos
pertenecientes a la masa activa que figuren a nombre del concursado en los
registros de bienes a que se refiere la LC, entre otras, las resoluciones
relativas a la conclusion del concurso, que también se inscribirdan en el
Registro Publico Concursal (cfr. articulos 560.1 y 561 22 TRLC, en relacién
con el articulo 482 TRLC). Paralelamente, debe tenerse presente el articulo
1.2 LM, conforme al cual la solicitud, la concesidon y los demas actos o
negocios juridicos que afecten a las marcas y a los nombres comerciales se
inscribirdn en el Registro de Marcas -de caracter Unico en todo el territorio
nacional, cuya llevanza corresponde a la OEPM, sin perjuicio de las
competencias que en materia de ejecucion de la legislacion de propiedad
industrial correspondan a las Comunidades Auténomas, articulo 1.3 LM-,
segun lo previsto en la LM y en el RLM. El articulo 46.2 LM contempla los
diversos negocios juridicos de que fuere susceptible el derecho de marca y
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su inscripcion, y los articulos 47, 49 y 50 LM la transmisidon de la marca y la
solicitud de inscripcion de las modificaciones de derechos, cuya resolucion se
publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. Correlativamente, el
Titulo IV del RLM regula las transmisiones, licencias y otras modificaciones de
derechos, y el articulo 52.2 RLM, al enumerar las menciones que contendra
el Registro de Marcas, se incluyen las medidas de ejecucién forzosa y los
procedimientos de quiebra o andlogos (letra h). Obsérvese que en el caso de
conclusion del procedimiento concursal el inicio del cémputo del plazo para la
renovacion se anuda a la inscripcidn de la resolucidn por la que se acuerde la
conclusion del concurso, en tanto que, en el caso de transmision de la marca,
se anuda a la publicacion “del acuerdo de cesidn” de la marca en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial. Con independencia de que, en rigor, es mas
propio aludir a la publicacién de la resolucién sobre la solicitud de inscripcidn
de la transmisidn de la marca, y toda vez que esta va precedida de su examen
por la OEPM, la solucién arbitrada por el prelegislador se muestra adecuada,
por mas que en este Ultimo caso se dilate en el tiempo la renovacion del signo
distintivo. Como mejora técnica, se sugiere la sustitucién de la mencién de la
inscripcién de “la finalizacién” del procedimiento concursal “en la Oficina” por
la de la inscripcion de la resolucion por la que se acuerde la conclusidn del
concurso en el Registro de Marcas.

iv) Cabe someter a la consideracidon del prelegislador la conveniencia de
ampliar esta prevision a las instituciones propias del derecho preconcursal,
actualmente reguladas en el Libro II del TRLC, en particular, cumplidos los
presupuestos subjetivos y objetivos del preconcurso (articulos 583 y 584
TRLC), a la comunicacién de la apertura de negociaciones (articulos 585 y
siguientes TRLC), teniendo en cuenta lo previsto respecto de los efectos de
la comunicacién sobre la solicitud de concurso, ya a instancia de legitimados
distintos del deudor (articulo 610 TRLC), ya respecto de la solicitud de
concurso voluntario (articulo 612 TRLC) -la no admisién a tramite o la
suspensién, segun los casos-. Asimismo, cabria considerar la posibilidad de
extender la previsidon del proyectado articulo 55.2 LM a los planes de
reestructuracion, tal y como se definen en el articulo 614 TRLC (“los que
tengan por objeto la modificacion de la composicidn, de las condiciones o de
la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios,
incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad
de la empresa en funcionamiento, asi como cualquier cambio operativo
necesario, o una combinacion de estos elementos”), atendido el efecto de la
negociacion del plan de reestructuracion respecto de la solicitud de concurso
voluntario -la suspension, ex articulo 637 TRLC-.

v) En el plano de técnica normativa, y habida cuenta de la finalidad propia de
los textos refundidos, seria oportuno que esta disposicién se reflejara en el
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TRLC, al regular los efectos de la declaracién del concurso -y, en su caso, si
se admite la propuesta anterior, de la comunicacién de la apertura de las
negociaciones y de la negociacion de planes de reestructuracion-, siquiera
sea mediante una norma de remisién a la LM.

a.5. En relacion con los efectos de la caducidad y de la nulidad

59.- Tal y como se explica en la MAIN, la modificacién que se introduce en el
apartado 3 del articulo 60 tiene por finalidad aclarar que en el procedimiento
administrativo de nulidad o caducidad de la marca no cabe el ejercicio de
pretensiones resarcitorias, que deberan ventilarse en sede judicial, ante los
tribunales competentes. De este modo, se modifica el primer inciso del
apartado 3, que actualmente reza: “[S]in perjuicio de la indemnizacién de
dafos y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca
hubiere actuado de mala fe (...)", el cual pasa a tener la siguiente redaccion:
“[S]in perjuicio de la accion que pudiera formularse ante los tribunales para
reclamar la indemnizacién de dafios y perjuicios cuando el titular de la marca
hubiera actuado de mala fe (...)".

60.- La precisidon introducida resulta oportuna y adecuada. La Directiva
2105/2436 del Parlamento Europea y del Consejo de 16 de diciembre de 2015
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas -DM- (DOUE L 336, de 2.12.2015), impone a los Estados
miembros la obligacién de, sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir
ante los érganos jurisdiccionales, establecer un procedimiento administrativo
eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas nacionales la
declaracién de caducidad o de nulidad de la marca (articulo 45). Como
consecuencia de dicha obligacion, en la transposicién de la Directiva llevada
a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, se introdujeron
importantes modificaciones procedimentales en el Titulo VI de la LM, relativo
a la nulidad y caducidad de la marca, articulandose un procedimiento
administrativo de declaracién de nulidad o de caducidad ante la OEPM, en el
que son oponibles las excepciones y medios de defensa basados en el caracter
distintivo de la marca registrada antes de la presentacién de la solicitud de
nulidad (articulo 4.4 DM y 51.3 LM), en la denominada prescripcion por
tolerancia (articulo 9 DM vy articulo 52 LM), en la ausencia del caracter
distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad
de una marca registrada anterior (articulo 8 DM y articulo 53 LM y en la falta
de uso de la marca, con la correspondiente carga de prueba de uso, en los
procedimientos de nulidad (articulo 46 DM y 59.2 y 3 LM).

61.- La declaracién judicial de la nulidad y de la caducidad de la marca se
reserva, Yy queda limitada, a su solicitud por medio de demanda
reconvencional en las acciones de violacién de la marca (articulos 51 y 54
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LM). Esta regulacion, que supuso la modificacion de los preceptos de la Ley
en los que se contemplaba la declaracion judicial, por via de accién directa,
de la nulidad y de la caducidad de la marca, se complementa con la
determinacion de los efectos de la declaracién de la caducidad y de la nulidad
(articulo 60 LM) en los términos establecidos en el articulo 47 DM, y de la
firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas frente a la OEPM y los
tribunales, respectivamente (articulo 61 LM), junto con las normas de
relacion entre los procedimientos administrativos y judiciales (articulo 61 bis
LM), el régimen de anotaciones registrales y de comunicacién de sentencias
(articulo 61 ter) y el régimen de revision jurisdiccional de las resoluciones
administrativas de la OEPM, en los términos analizados en las consideraciones
generales del presente informe.

62.- Esta delimitacion del objeto de las acciones de nulidad o de caducidad
de la marca deducidas en via administrativa ante la OEPM, asi como de las
causas de oposicién, junto con los efectos de la declaracion de nulidad o de
caducidad y de la firmeza de las resoluciones administrativas y judiciales, las
normas de relacién entre los procedimientos administrativos y judiciales y la
revision jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM, sitla inequivocamente
las acciones de naturaleza indemnizatoria en sede jurisdiccional, lo que, por
lo demads, no es sino expresidon del principio de exclusividad jurisdiccional
consagrado en el articulo 117. 3 CE, y resulta coherente con las previsiones
contenidas en los articulos 41 y siguientes de la LM, que incluyen, entre las
acciones que puede ejercitar el titular cuyo derecho de marca sea lesionado
en via civil, la de indemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos. De este
modo, y de manera refleja, frente al ejercicio de la accién de violacion de la
marca con la pretensién de cesacion de los actos que violen el derecho
marcario y, acumuladamente, la pretensidn indemnizatoria, quienes
demanden por via reconvencional la nulidad o la caducidad de la marca
podran reclamar la indemnizacidn de los dafios y perjuicios cuando el titular
de la marca hubiera actuado de mala fe, de conformidad con lo previsto en
el articulo 60.1 LM.

a.6. Respecto de la firmeza de las resoluciones judiciales y
administrativas

63.- La proyectada modificacion del apartado 3 del articulo 61 LM, relativo a
la preclusion de las acciones de nulidad en via administrativa o en via judicial
civil invocado la misma causa de nulidad que hubiera sido objeto de
pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestion, en sentencia firme, y por
quien hubiera sido parte en el procedimiento, es mera consecuencia del
régimen de revision jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la OEPM
en los procedimientos administrativos de nulidad o caducidad y de la
atribucién competencial al orden jurisdiccional civil.
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64.- De este modo, se suprime la mencién al recurso contencioso-
administrativo y se sustituye por la expresion “sentencia forme dictada por la
jurisdiccion competente”. Con esa formula genérica se quiere contemplar,
desde luego, los efectos de las sentencias firmes dictadas por los tribunales
del orden civil, conforme al régimen de revision de actos de la OEPM
actualmente vigente, pero también los efectos de las sentencias firmes
recaidas en el orden contencioso-administrativo antes de la atribucion al
orden civil de la competencia revisora de las resoluciones de la OEPM sobre
nulidad y caducidad de la marca. Por consiguiente, se trata de una
modificacion de caracter técnico, con cierto contenido intertemporal, que
debe ser valorada favorablemente.

a.7. En relaciéon con las marcas internacionales y las marcas de la
Union Europea

65.- El anteproyecto modifica el apartado 2 del articulo 80 Lm, relativo a la
denegaciéon y concesion de la proteccion en Espafia de las marcas
internacionales, adicionando al listado de preceptos aplicables al registro de
una marca internacional el articulo 29.4. sobre las notificaciones practicadas
con quien no tenga domicilio ni sede en Espafia, y los articulos 64 y 70
relativos, respectivamente, a las marcas colectivas y de garantia.

66.- La modificacion que se introduce en la letra d) del apartado 2 del articulo
86, sobre la transformacion de la marca de la Unidn, tiene por objeto
equiparar los requisitos de la peticion de la transformacion de la marca de la
Unidn a los de solicitud de marca nacional o nombre comercial. De este modo,
la letra d) de este apartado 2 del articulo 86 queda redactada del siguiente
modo: “d) Presentar una representacion de la marca que cumpla los
requisitos establecidos en el articulo 4, letra b)”. Este ultimo precepto, que
define el concepto de marca, en la redaccién dada por el real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre, establece: “Podran constituir marcas todos los
signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su
embalaje, o los sonidos, a condicidon de que tales signos sean apropiados
para: (...) b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que
permita a las autoridades competentes y al publico en general determinar el
objeto claro y preciso de la proteccidon otorgada a su titular”.

67.- Se suprime, por tanto, el requisito para la transformacién consistente
en “suministrar reproducciones de la marca si la misma fuere grafica o
contuviere elementos graficos”.

68.- En este punto, es oportuno traer a colacién lo expuesto en el informe de
este 6rgano constitucional sobre el anteproyecto de ley de modificacion

Certificacion Acuerdo Pleno aprobacion del Informe al APL de modificacion de la Ley 17/2001
de Marcas, la Ley 20/2003 de Proteccion del Disefio Industrial y la Ley 24/2015 de Patentes



£ %

07

&

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaria General

parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas®, que tenia por objeto
la transposicion de la Directiva 2015/2436, la cual fue finalmente incorporada
al ordenamiento interno a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 2 de
diciembre. En sus apartados 43 a 47, inclusive, se decia lo siguiente:

«43.- En esta idea cabe detenerse en el hecho de que la Directiva, en linea con los
Reglamentos sobre marca europea, ha prescindido del requisito de la representacion
gréfica para configurar el concepto normativo de marca, consagrando la recepcion
de marcas no tradicionales —-es decir, representadas por signos que, aunque
susceptibles de ser percibidos por alguno de los cinco sentidos, no sirven tan
facilmente como fuentes de identificacion del origen empresarial de productos o
servicios-, como por ejemplo signos en movimiento, sonidos, hologramas y olores.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde la sentencia de 12 de diciembre de
2002 (asunto C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748), ha venido interpretando
el requisito de la representacion grafica en torno al cual se erigia el concepto de
marca, y este mismo, a los efectos de las Directivas sobre derecho de marca, en el
sentido de que podia constituir una marca «[u]n signo que en si mismo no pueda ser
percibido visualmente, a condicion de que pueda ser objeto de representacion grafica,
en particular por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa,
completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva». Esta
caracterizacion del requisito de la representacion gréfica y de la marca determind
gue en aquel caso no se considerara como marca un olor que pretendia ser registrado
mediante la descripcion de su férmula quimica y del olor mismo, pues «[u]na férmula
guimica no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y,
por lo demdas, tampoco resulta suficientemente clara y precisa», por lo que «[l]a
formula quimica no es una representacion a efectos del articulo 2 de la Directiva», y
la descripcion del olor, aun cuando fuese grafica, no resultaba suficientemente clara,
precisa y objetiva en la forma exigida jurisprudencialmente.

44.- Bajo estas restricciones, el Tribunal de Justicia ha ido dando puntual respuesta
acerca del cumplimiento del requisito de la representacion gréfica en determinadas
marcas no tradicionales, como de color -para las que basta la descripcion del color
junto a una muestra y el numero internacional de referencia (SSTJUE 6 de mayo de
2003, as. C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244, y 24 de junio de 2004, as. C-
49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384), y las sonoras, respecto de
las que ha considerado que no se cumple el requisito si el signo sonoro se representa
por medio de una descripcion escrita, aunque si se cumple mediante un pentagrama
dividido en compases y en el que figura una clave, algunas notas y silencios y
alteraciones (SSTIJUE de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, Shield Mark
BV, ECLI:EU:C:2003:641).

° Aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunién de 27 de
septiembre de 2018.
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45.- El nuevo concepto de marca, que como se ha visto gira en torno a la
susceptibilidad de representacion del signo de tal manera que permita determinar el
objeto claro y preciso de la proteccion otorgada al titular, si bien abre facilmente el
camino al registro de signos no tradicionales, como los signos en movimiento y
hologramas o marcas sonoras, e incluso -pero con mayor dificultad-, las olfativas, y
tiene una proyeccion de futuro, en la medida en que se abre al desarrollo tecnoldgico,
no solventa todos los problemas a los que se enfrenta el registro de este tipo de
marcas. Tal y como se indica en el Considerando (13) de la Directiva, en linea con la
doctrina Sieckmann, es «[e]sencial exigir que el signo pueda representarse de una
manera clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva», por mas que se admita cualquier forma de representacion que se considere
adecuada utilizando la tecnologia generalmente disponible, y no necesariamente por
medios graficos, siempre que la representacion ofrezca garantias satisfactorias a tal
efecto. Por tanto, muchos de los escollos surgidos para reconocer como marca signos
no tradicionales bajo la legislacion anterior, derivados de las exigencias
jurisprudenciales que pesan sobre la representacion del signo, persistiran bajo la
normativa vigente.

46.- Antes de ello, persiste en los signos no tradicionales la eventual dificultad de ser
percibidos por los sentidos y de identificar a través de él el origen empresarial del
producto o servicio. También, la eventual posibilidad de incurrir en la llamada
doctrina de la funcionalidad, que trata de impedir que un operador pueda obtener un
derecho de marca sobre la caracteristica de un producto esencial para su uso o
finalidad, o que afecta a su coste o calidad, con la indeseable consecuencia de
eliminar la competencia y el subsiguiente perjuicio para los consumidores. Y
permanecen, por ultimo, las dudas consustanciales a la exigencia de que la
representacion del signo permita, no solo a las autoridades competentes, sino
también al publico en general, determinar el objeto claro y preciso de la proteccién
otorgada a los titulares, lo que encierra un componente de imprecision que no facilita
apreciar el cumplimiento del requisito de la representacion.

47.- Si bien la necesidad de respetar el marco normativo de la Directiva objeto de
transposicion y la funcion interpretativa del Tribunal de Justicia respecto de ella, en
aras a asegurar la consecucion de la finalidad armonizadora que persigue el legislador
europeo, obliga a cefiirse al disefio conceptual de la marca que se recoge en el articulo
2 DM, tal cosa no empece a que el prelegislador pueda precisar los elementos y
requisitos que configuran la nocion de marca, y concretamente del requisito de la
representacion del signo, traidos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y que
son aplicables al nuevo concepto de marca que establece la Directiva 2015/2436,
como claramente se infiere de su Considerando (13)».
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a.8. En relacion con los nombres comerciales

69.- Las modificaciones que se introducen en los articulo 87.1 y 89.1 LM
tienen por objeto, por una parte, eliminar la discordancia existente entre el
concepto de marca y el del nombre comercial en lo relativo al requisito de la
representacién grafica, y por otra parte adecuar la clasificacion del ambito
aplicativo de los hombre comerciales a lo previsto en el Arreglo de Niza y
conforme a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957.

70.- Se trata de modificaciones de caracter técnico, respecto de las que este
organo constitucional no muestra objecién.

a.9. En relacion con los plazos de resolucion de los procedimientos

71.- El anteproyecto modifica la disposicidn adicional quinta de la LM, referida
a los plazos maximos de resolucién de los procedimientos de signos
distintivos.

72.- Conviene retener que el actual marco normativo de la regulacién de los
plazos de resolucién de los procedimientos administrativos viene establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas (LPAC), cuyo articulo 21.2 mantiene una
redaccion similar a la contenida en el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun (en la redaccion dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), que establecia que “[l]a Administracién esta
obligada a dictar resolucion expresa en todos los procedimientos y a
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciacion”, afladiendo en su parrafo
2 que “[e]l plazo maximo en el que debe notificarse la resolucién expresa
sera fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y
que “[e]ste plazo no podra exceder de seis meses salvo que una norma con
rango de Ley establezca uno mayor o asi venga previsto en la normativa
comunitaria europea”.

73.- En consecuencia, conforme a la normativa vigente, a) el plazo maximo
en el que debe notificarse la resolucion expresa sera el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento, y b) este plazo no podra
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno
mayor o asi venga previsto en el Derecho de la Unién Europea.

74.- La LM, antes de su modificacién por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21
de diciembre, regulaba en su disposicién adicional quinta -de conformidad
con la exigencia de norma con rango de ley para poder superar el plazo de
seis meses- los concretos plazos para la resolucién de los procedimientos
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contenidos en la misma Ley. La citada disposicion adicional no contemplaba
-en la actualidad no contempla- los plazos de resolucién de los
procedimientos teniendo en cuenta la prueba de uso del signo, como tampoco
los plazos de resolucién de los procedimientos de nulidad o caducidad ante la
OEPM, que fueron incorporados ala LM por el Real Decreto-ley 23/2018.

75.- Este Ultimo, no obstante, no modificd la disposicidn adicional quinta de
la LM vy, por lo tanto, no modific6 los plazos de resolucion de los
procedimientos marcarios en atencién a la eventualidad de la prueba del uso,
ni establecié los plazos de resolucién de los procedimientos de nulidad o
caducidad que introdujo en el Titulo VI de la LM, cuya efectividad quedaba
pospuesta hasta el 14 de enero de 2023 por virtud de lo establecido en la
disposicién final séptima del Real Decreto-ley 23/2023.

76.- La fijacidon o establecimiento de los plazos de resolucién de estos nuevos
procedimientos se quiso llevar a cabo a través de un proyecto de Orden
Ministerial, respecto del cual este érgano constitucional emitié el preceptivo
informe que fue aprobado por el Pleno en su reunién de 30 de mayo de 2019.

77.- En dicho informe se alertaba sobre la insuficiencia del rango normativo
y sobre la inobservancia del principio de reserva de ley respecto de la
pretendida regulacion de los plazos maximos para resolver los nuevos
procedimientos incorporados en la transposicién de la DM. En sus apartados
19 y siguientes se decia lo siguiente:

«19.- Es cierto que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, con la
finalidad de <«incrementar la eficacia y agilizar la concesion de derechos de la
propiedad industrial», habilité (articulo 59.2) a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas para promover y, en su caso, adoptar «medidas a nivel nacional e
internacional destinadas a agilizar la concesion de los derechos de propiedad
industrial, en particular en aquellos sectores clave y actuaciones estratégicas
definidas en los instrumentos de referencia para la elaboracion de los planes de
investigacion cientifica y técnica». Y, en concreto, en el apartado 3 del mismo
precepto, dispuso que «[a] los efectos previstos en el apartado anterior, a propuesta
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, por Orden del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, podran establecerse los plazos maximos de los distintos
tramites de los procedimientos de concesion y registro de las diversas modalidades
de propiedad industrial».

20. Por su parte, y tomando en consideracion el anterior precepto, la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes, dispondria, en su disposicion adicional quinta.l:
«De conformidad con lo previsto en el articulo 59.3 de la Ley
2/2011,de 4 de marzo, de Economia Sostenible, los plazos maximos de resolucion

de los procedimientos administrativos de concesion y registro de las diversas
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modalidades de Propiedad Industrial se estableceran por orden del Ministro de
Industria, Energia y Turismo, previa propuesta de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas».

21. Surgen, pues, dudas sobre que la supuesta deslegalizacion operada por la citada
Ley Patentes (24/2015, de 24 de julio) pueda considerarse subsistente tras la entrada
en vigor de la posterior LPAC (39/2015, de 1 de octubre), ya que no contempla -ni
habilita- la deslegalizacion del mandato maximo temporal de seis meses contenido
en su articulo 21; en concreto, podria resultar posible la fijacién de los plazos de
resolucion mediante Orden ministerial -lo cual no deja incluso de ser discutible, pues
no existe una norma similar a la que se contenia en la disposicidon adicional tercera
de la LRIPA-, pero las dudas son mucho madas intensas cuando se pretende la
existencia de una habilitacion legal con posibilidad de superar el plazo de resolucion
méaximo de los procedimientos, concretado en seis meses (reproduciendo lo
establecido con anterioridad en el LRIPA), pues, en relacién con la superacion del
mismo, dispone -se sigue disponiendo- que «[e]ste plazo no podra exceder de seis
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o asi venga
previsto en el Derecho de la Unién Europea».

22. A ello debe anadirse que la Orden informada, en su articulo 1, se refiere a
procedimientos [apartados a) y g)] no previstos en la disposicién adicional quinta de
la LM (entre ellos, los de nulidad y caducidad, introducidos en la misma LM por el
citado Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre (de transposicion al
ordenamiento juridico espafiol de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), existiendo, pues, un
plus en la sucesion normativa de la regulacién de los plazos, debiendo, por ello,
insistirse en que, después de la entrada en vigor la Ley de Marcas (2001), de la Ley
de Economia Sostenible (2011), y de la Ley de Patentes (2015), la LPAC de 2015 -
como antes la LRIPA de 1992- sigue exigiendo «una norma con rango de Ley ... 0
(que) asi venga previsto en el Derecho de la Unién Europea», para poder establecerse
plazos superiores al de los seis meses.

23. Cabe insistir en que la deslegalizacién operada por las normas transcritas se cifie,
en rigor, a los procedimientos administrativos de concesion y registro de las diversas
modalidades de propiedad industrial y, por tanto, de las reguladas en la LM. Pese a
ello, resulta, por lo expuesto, dificil asumir la suficiencia de la sucesién normativa en
la regulacion de los plazos méximos de resolucion de los procedimientos de concesion
y registro operada conforme a esta técnica de deslegalizacion, ya que la misma no
podria considerar como habilitante de la superacion del plazo de seis meses previsto
en el articulo 21 de la LPAC.
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24.- De este modo, la regulacion que se lleva a cabo en la Orden Ministerial
proyectada respecto de los plazos de los procedimientos de concesion y registro de
los signos distintivos no puede quedar dentro del marco habilitante que establecen
los articulos 59.3 de la Ley de Economia Sostenible y la disposicion adicional segunda
de la Ley de Patentes, que queda limitado a los procedimientos alli contemplados,
aungue se reproduzcan en la Orden informada, pues cuando se articuld la
deslegalizacién por la Ley de Economia Sostenible y la Ley de Patentes, tales
procedimientos no habian sido incorporados a la normativa marcaria.

25.- Ciertamente, una mas depurada técnica legislativa hubiera aconsejado extender
tal deslegalizacion a los sefialados procedimientos de nulidad o caducidad por medio
de la pertinente disposicion en el Real Decreto-ley 23/2018, ya que era la norma que
los introducia».

78.- Y en las conclusiones primera y segunda del mismo informe se decia:

«PRIMERA. La regulacion que lleva a cabo la Orden Ministerial proyectada respecto
de los plazos de resolucion de los procedimientos de concesion y registro de los signos
distintivos no puede afirmarse que queda indiscutiblemente dentro del marco
habilitante que establecen los articulos 59.3 de la Ley de Economia Sostenible y la
disposicién adicional segunda de la Ley de Patentes. Por ello, aunque los plazos de
resolucion fijados en la norma proyectada no difieren en este punto de los
establecidos en la disposicion adicional quinta de la LM, deben quedar limitados a los
procedimientos alli contemplados, aunque se reproduzcan en la Orden informada, sin
poder establecerse por la Orden impugnada los plazos correspondientes a los nuevos
procedimientos administrativos que se introducen por la norma con rango de ley por
cuya virtud se lleva a cabo la transposicién, en este punto, de la Directiva 2015/2436.

SEGUNDA. Ni siquiera una interpretacion sistematica y finalista de las normas de
deslegalizacion -el articulo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economia
sostenible, y la disposicion adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes-, realizada bajo una perspectiva dinamica, permite considerar que aquella
deslegalizacién alcanza al establecimiento de plazos superiores al de seis meses
previstos en el articulo 21 de la LPAC.

Siendo asi, cabe realizar tal objecion, en relacion con el rango normativo y de la
observancia del principio de reserva de ley, al contenido de la Orden Ministerial
proyectada».

79.- En la MAIN del anteproyecto informado se explica que introduce en la
LM una habilitacién legal, al igual que ya se hizo en la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes, para poder modificar a través de una Orden Ministerial los
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plazos maximos de resolucidon relativos a los procedimientos de signos
distintivos, y, ademas, se establecen los nuevos plazos legales de los
procedimientos afectados por la reforma de 2018.

80.- A tales efectos, se incluye un nuevo parrafo tercero en la disposicion
adicional quinta con la siguiente redaccién: “3. De conformidad con lo
previsto en el articulo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible, los plazos maximos de resolucion de los procedimientos
administrativos de concesién y registro de las diversas modalidades de signos
distintivos podran establecerse por orden del titular del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas”.

81.- Al mismo tiempo, se afiade un nuevo apartado 4 con el siguiente tenor:
“En virtud de lo dispuesto en el articulo 57.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economia Sostenible, la Direccidn de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas podrd establecer, por razones de eficiencia en la tramitacién
administrativa, programas de concesion acelerada para las solicitudes de
signos distintivos que cumplan las formalidades y condiciones que se
determinen en la Resolucién que los regule”.

82.- El prelegislador, por tanto, ademas de incorporar en la disposicion
adicional quinta LM la habilitacién legal para permitir fijar a través de orden
ministerial los plazos de resolucidn de los signos distintivos, establece en las
letras a), g) y h) los plazos maximos de resolucién de los procedimientos de
registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para
acreditar el uso de una marca oponente, y de los procedimientos de solicitud
de nulidad y de caducidad, plazos estos que resultaran de aplicacion a partir
del 14 de enero de 2013, fecha desde la que los nuevos procedimientos de
nulidad y de caducidad han de estar operativos.

83.- Se superan, por tanto, las objeciones efectuadas en relacién con el
proyecto de Orden Ministerial informado por este Consejo General del Poder
Judicial relativas la insuficiencia del rango normativo y la inobservancia del
principio de reserva de ley. De un lado, la disposicién adicional quinta de la
LM, en la redaccidén dada por el anteproyecto, fija los plazos maximos de
resolucién de los procedimientos incorporados a la LM por el Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Y de otro lado, introduce una habilitacién legal
para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos maximos de
resolucidn, operando, a través de una norma posterior, la deslegalizacién de
la materia, en una situacién analoga a la que se encontraban el articulo 59.3
de la Ley de economia sostenible y la disposicion adicional segunda de la Ley
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de Patentes en relacion con el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (en la redaccién dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

84.- Debe tenerse presente, por otra parte, que la disposicidon transitoria
Unica del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, establece: “1. Los
procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la
entrada en vigor de este real decreto-ley seran tramitados y resueltos
conforme a la legislacién anterior. 2. Las marcas y nombres comerciales
concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regiran por el
presente real decreto-ley (...)". La disposicidon transitoria primera del Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que modifica el RLM, regula el
régimen transitorio de la prueba de uso, establece que “A los procedimientos
sobre marcas y hombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor
de este Reglamento no les sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados
10 y 11 del articulo Unico (articulos 21.2 frase final y 21 bis)”. La disposicion
transitoria segunda, por su parte, que regula el régimen transitorio de los
procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, cuya regulacién se
incorpora en el Titulo IX del Reglamento, establece: “El apartado veintisiete
del articulo Unico se aplicara a partir del dia 14 de enero de 2023, sin perjuicio
de la aplicacion inmediata de aquellos preceptos a los que remitan otras
partes del Reglamento”.

85.- En puridad, el régimen transitorio de la prueba de uso habra de estar
vinculado a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de
diciembre, y del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, que la incorpora a la
regulacion reglamentaria. De ser asi, el régimen de la prueba de uso se habria
de aplicar a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en
vigor de los citados Real Decreto-ley y Real Decreto -el dia siguiente al de su
publicacion-.

86.- De acuerdo con la disposicién transitoria Unica, apartado 1 del
anteproyecto, los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales,
disefios, patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de
proteccidn iniciados antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada
seran tramitados y resueltos conforme a la legislacion anterior. De
conformidad con el apartado 2 de la misma disposicion transitoria, las marcas
y nombres comerciales, disefos, patentes, modelos de utilidad y certificados
complementarios de proteccion concedidos durante la vigencia de
legislaciones anteriores se regiran por la ley anteproyectada.
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87.- De este modo, en los procedimientos de registro iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley anteproyectada, pero después de
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre y del
Real Decreto 306/2019, sera de aplicacion lo previsto respecto de la prueba
de uso, aunque no lo establecido en la disposicion adicional quinta, en la
redaccion dada por la ley anteproyectada, en lo relativo al plazo maximo de
resolucidon del procedimiento de registro, cuando se acuerde la apertura de
un periodo de prueba para acreditar el uso de una marca oponente. Es
conveniente, por tanto, concretar el régimen transitorio en estos casos.

88.- En los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con posterioridad
al 14 de enero de 2014 podra ser de aplicacidon eventualmente el régimen de
la prueba de uso; y en cualquier caso, los procedimientos administrativos de
nulidad y caducidad iniciados después de esa fecha, pero antes de la entrada
en vigor de la ley anteproyectada, se tramitaran y resolveran conforme a la
legislacion anterior, de acuerdo con el apartado 1 de la disposicion transitoria
Unica, por lo que también respecto de ellos seria necesario concretar el
régimen transitorio en lo que a los plazos de resolucion se refiere.

89.- La nueva letra j) del apartado 1 de la disposicion adicional quinta
establece el plazo maximo de resolucién en los recursos de alzada frente a
una resolucidon desestimada por silencio negativo, fijando un plazo de doce
meses. Esta prevision ha de ponerse en relacidon con el apartado 2 de esta
misma disposicidén adicional, que traslada a la LM lo previsto en la disposicién
adicional segunda de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y establece
que el vencimiento de los plazos maximos previstos en el apartado anterior
sin que se haya notificado resolucidon expresa determinara la legitimacion del
interesado para entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

90.- El plazo maximo fijado para la resolucidn del recurso de alzada
constituye, por tanto, una excepcion del plazo general previsto en el articulo
122.2 de la LPAC, que dispone: “2. El plazo maximo para dictar y notificar la
resolucion sera de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolucidn, se podra entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto
previsto en el articulo 24.1, tercer parrafo”.

91.- Seria conveniente, también en este caso, que se concretase el régimen
transitorio respecto de esta previsidon en relacion con los procedimientos de
registro iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto
306/2019, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, y
respecto de los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con

Certificacion Acuerdo Pleno aprobacion del Informe al APL de modificacion de la Ley 17/2001
de Marcas, la Ley 20/2003 de Proteccion del Disefio Industrial y la Ley 24/2015 de Patentes



07

[
&

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaria General

posterioridad al 14 de enero de 2023, pero con anterioridad a la entrada en
vigor del texto anteproyectado.

b) Sobre la modificacion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Diseiio Industrial (articulo segundo
APL

92.- Como ya se ha adelantado en las Consideraciones Generales de este
informe, dentro del objetivo de actualizacién de determinados aspectos
relativos a los derechos de propiedad industrial, el prelegislador acomete
también la reforma de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica
del Disefo Industrial. Dicha disposicion normativa nacié de la necesidad de
transposicion al ordenamiento interno de la Directiva 98/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la
proteccion juridica de los dibujos y modelos. Ahora, y segun la Exposicion de
motivos, “la adecuacion de la normativa al contexto internacional, el
esclarecimiento de algunos de sus preceptos y el incremento de la seguridad
juridica en el trafico econdmico” son las causas que justifican la reforma que
se informa.

93.- Como también se indicid, la reforma tiene un caracter eminentemente
técnico que se combina con determinados aspectos sustantivos, debiendo
hacer especial referencia a la cuestién relativa a la revisidon de actos en via
jurisdiccional, que ya ha sido abordada ampliamente en lineas anteriores.
Mas alla de ello, procede hacer observaciones puntuales a algunas de las
modificaciones que se plantean.

b.1. En relacion con el procedimiento de registro

94.- En el marco del procedimiento de registro, el prelegislador opta por
eliminar la letra c) del articulo 29 que actualmente dispone que la Oficina
Espaiola de Patentes y Marcas examinara de oficio “Si el disefo cuyo registro
se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados
en el parrafo e) del articulo 13 de esta Ley”, esto es, que “El disefio suponga
un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el articulo 6 ter
del Convenio de Paris, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los
contemplados en el articulo 6 ter, que sean de interés publico como el escudo,
la bandera y otros emblemas de Espaina, sus comunidades auténomas, sus
municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida
autorizacién” (motivo de denegacién). Esta eliminacion no afecta, sin
embargo, al articulo 33, relativo a los motivos de oposicidon, donde se
mantiene dicha causa en el apartado e): “Que el disefio registrado supone un
uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el parrafo e) del
articulo 13 de esta ley”, lo que deviene ldgico, pues las causas de denegacion

Certificacion Acuerdo Pleno aprobacion del Informe al APL de modificacion de la Ley 17/2001
de Marcas, la Ley 20/2003 de Proteccion del Disefio Industrial y la Ley 24/2015 de Patentes



07

ki
&

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaria General

han de constituir el motivo primario de oposicion, como establece el apartado
1 del articulo 13. En todo caso, de conformidad con la Exposicion de motivos,
dicha eliminacién del apartado c) del articulo 29 responde a la necesidad de
adecuar la normativa interna a la citada Directiva 98/71/CE.

95.- En este sentido, el articulo 11.2 de la citada norma europea dispone
varios motivos de denegacion del registro de un dibujo o modelo, o de
cancelacién de la inscripcion por nulidad de la misma, entre los que se incluye
que (c) “el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los
objetos que figuran el articulo 6 ter del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de
los incluidos en el articulo 6 ter de dicho Convenio y que tengan un interés
publico especial en el Estado miembro de que se trate”. A su vez, los
apartados 5 y 6 del mismo articulo 11 de la Directiva disponen
respectivamente: “5. La causa prevista en la letra c) del apartado 2 podra ser
invocada Unicamente por la persona o entidad afectadas por el uso indebido;
6. Los apartados 4 y 5 se entenderan sin perjuicio de la facultad de los
Estados miembros para disponer que los motivos previstos en la letra d) del
apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 puedan ser invocados asimismo por
la autoridad competente de dicho Estado miembro por iniciativa propia.

96.- En definitiva, si bien la redaccién actual entra dentro de la facultad
conferida a los Estados Miembros por el articulo 11.6 de la Directiva, la
modificacion proyectada se alinea de forma mas adecuada con dicha norma
y, en concreto, con el apartado 5 del articulo 11.

b.2. En relacion con el procedimiento de oposicion

97.- En linea con el mismo objetivo de armonizacion con la Directiva
98/71/CE, se modifica la redaccién del articulo 33.2 c¢). La reforma sustituye
el verbo “incorporar” por “utilizar” y simplifica la prohibicién de uso, lo que,
efectivamente, responde de forma mas precisa a lo dispuesto en el articulo
11.2 a) de la Directiva: “si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo
posterior, y el Derecho comunitario o la legislacién del Estado miembro de
que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del derecho sobre
el signo el derecho a prohibir tal uso”.

98.- En el marco de la aproximacion entre las diferentes normas reguladoras
del derecho de propiedad industrial, el prelegislador opta por introducir en la
LPIDI un nuevo articulo 33 bis que, mutatis mutandi, traslada a este texto
legal el articulo 41 bis de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas,
introduciendo, por tanto, una proteccion especifica del derecho del titular de
una marca o disefio posterior en los procesos por violacion, de tal forma que
quien ejercite accidon de violacion no pueda prohibir el uso de una marca o
disefio posterior si éste no puede ser declarado nulo conforme a la Ley, o en
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caso de un disefio de la Unidn Europea, conforme al Reglamento (UE)
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.
El articulo 41 bis LM fue introducido a su vez por el Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre, en transposicién de directivas de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes combinados, pues el
articulo 18 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas contenia esta
novedad. La extensién que se produce debe valorarse positivamente, pues
proporciona una proteccion global de la propiedad (marca, disefio, signo),
otorgando mayor seguridad juridica a los titulares.

b.3. En relacion con las disposiciones generales del procedimiento

99.- El articulo 37, intitulado “Retirada, limitacion y modificacion de la
solicitud”, ve modificado su apartado 1 para prohibir tales acciones “cuando
consten inscritos en el registro de disefios derechos reales, opciones de
compra, embargos, procedimientos de concurso o licencias. Tampoco se
admitird retirada, renuncia o limitacién de productos si figurase inscrita
demanda en ejercicio de accion reivindicatoria o de cualquier accidn tendente
al reconocimiento de derechos patrimoniales inscrita en el Registro de
Disefios y no constare el consentimiento del demandante”, limitaciones que
no aparecen en el texto vigente. La reforma debe valorarse positivamente,
evitando que la retirada, limitacion o modificacién de la solicitud afecte,
interfiera o frustre derechos de terceros.

100.- Por lo que hace al articulo 42, relativo al arbitraje, este sufre
importantes modificaciones. Sefala la Exposicion de motivos que ello
responde a «[/]a remision de la Disposicion adicional primera Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes por la cual devienen aplicables a otras
modalidades de propiedad industrial las normas de patentes sobre resolucion
de conflictos mediante arbitraje y también mediacién en relacién con
cuestiones libremente disponibles por las partes. Asimismo, la modificacion
responde al espiritu y contenido del Acuerdo de colaboracion suscrito entre
la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) y el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial
(OMPI)». Pues bien, no se incorpora en la Disposicion adicional primera de la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, ninguna disposicidon adicional, ni en
la vigente redaccion ni en la proyectada, que determine tal remision vy
aplicacion. Examinada la MAIN del Anteproyecto, se observa que, en el
tramite de audiencia e informacién publica se puso de manifiesto dicha
discrepancia o error y se acordd corregirlo, debiendo entenderse dicha
remision contenida en la Disposicidon adicional sexta del Reglamento de
Patentes -Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo-, si bien dicha correccién
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no se ha incorporado al texto de la MAIN. En todo caso, la Disposicidén
adicional sexta de dicho Reglamento sefala que: “1. A efectos de lo previsto
en el articulo 136 de la Ley, podran ser arbitros y mediadores aquellas
personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Espanola de Patentes y
Macas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacién en
asuntos civiles y mercantiles y que ademas acrediten una experiencia minima
de cinco anos en el campo de la Propiedad Industrial.2. La Oficina Espafola
de Patentes y Marcas podra celebrar acuerdos con organismos nacionales,
europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediacién para la
organizacion e intervencién en la solucion extrajudicial de controversias en
materia de Propiedad Industrial”.

101.- Asi, mientras que la redaccion vigente del articulo 42 supone un
trasunto de la regulacion sobre arbitraje recogida en el articulo 28 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la reforma ahora proyectada supone
una traslacién al dambito del disefio industrial de lo dispuesto en esta materia
para las patentes (concretamente en el articulo 136 de la Ley 24/2015, de
24 de julio), en seguimiento de la referencia contenida en el apartado 2 de la
Disposicién adicional sexta del Reglamento de patentes, que refiere la
aplicacion de solucidn extrajudicial “en materia de Propiedad Industrial”, por
lo que la modificacidn resulta adecuada y coherente, si bien, el articulo 42
proyectado no excluye de las materias de libre disposicidon aquellas relativas
al procedimiento de oposicidon, como si lo hace el articulo 136 de la Ley de
patentes, toda vez que el arbitraje -y ahora la mediacién- debe versar -de
conformidad con la vigente redaccién del articulo 42 de la Ley 20/2003, de 7
de julio- sobre los motivos de oposicion.

b.4. En relacién con la revision de los actos en via jurisdiccional

102.- En este punto, cabe remitirse a lo expuesto en las consideraciones
generales del presente informe y a la actual redaccion de los articulos 74.1
i), 82.2 y 82 bis.3 de la LOPJ, y de los articulos 52.1, 139 y 139 bis, 249.1.409,
250.3, 447 bis, 468 y 477.4 de la LEC, en la redaccion dada por la Ley
Organica 7/2022, de 27 de julio. La atribuciéon de la competencia para la
revision jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de disefio industrial
no es sino consecuencia de la atribucion competencial establecida por la
reforma operada por la citada Ley Organica

103.- En el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, debera
introducirse un nuevo articulo 41 bis en el que se haga remisiéon a la LM, asi
como a la regulacion vigente en la LOP] y en la LEC.
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b.5. En relacion con la indemnizacion por dafos y perjuicios

104.- El articulo 54 se modifica para realizar una mejora técnica al sustituir
el adverbio “fehacientemente” por “suficientemente”, esto es, se requerira
exclusivamente una advertencia suficiente, bastante, apta, idénea, y no un
documento fehaciente, alineando la regulacién a la contenida en el articulo
42 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

105.- Sefala la MAIN que «Se modifica la letra b) del apartado 2 del articulo
55 sobre en el calculo de la indemnizacion de dafos y perjuicios para
establecer un suelo o minimo indemnizatorio mediante la introduccion de
la expresion “al menos” para el caso de que el titular del disefio opte por
el calculo de la indemnizacion teniendo en cuenta el importe de una licencia
hipotética. Dicha modificacion permite fijar un minimo, si bien no impide su
mejora». Sin embargo, el texto proyectado no introduce dicha expresion “al
menos”, sino que se sustituye “La cantidad que como precio el infractor
hubiera debido de pagar al titular [...] por “La cantidad a tanto alzado que
comprenda el importe que como precio el infractor hubiera debido de pagar
al titular Examinada la MAIN, se observa que, en el tramite de audiencia e
informacion pubica se planted eliminar dicho término para alinear el texto a
la Ley de marcas, lo que se acepta por el prelegislador, siendo procedente
que se modificase la MAIN en este sentido, sin perjuicio de acoger
favorablemente la mejora técnica, que proporciona mayor seguridad juridica
al texto, y que, en definitiva, cumple con el objetivo indicado en la MAIN.

b.6. En relaciéon con la nulidad y la caducidad

106.- En el marco de la reforma acometida en relacion con la jurisdiccion
competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM
que ponen fin a la via administrativa, el prelegislador modifica también el
articulo 70, relativo a la extensidn de la cosa juzgada (articulo 400 Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil LEC), a fin de sustituir la
referencia a la “jurisdicciéon contenciosa-administrativa” por la mencién de la
“jurisdiccion competente”, abarcando asi, tanto a la jurisdiccidon contencioso-
administrativa, competente antes de la modificacion, como a la jurisdiccion
civil y a los pronunciamientos de los Tribunales de Marcas de la U.E. en
materias conexas. En este sentido, cabe recordar la doctrina constitucional
gue avala esta cuestidn, y que viene a sefalar que la existencia de un
pronunciamiento firme, aunque emane de otro orden jurisdiccional, en torno
a una cuestion vinculada con el tema litigioso por una relacion de estricta
dependencia (SSTC 171/1991, 58/1988, 207/1989), puede afectar el derecho
fundamental de efectividad de la tutela judicial, puesto que la resolucion de
referencia, aunque dictada por un 6rgano de otro orden jurisdiccional, ha
conformado la realidad juridica de una determinada manera (STC 182/1994),
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en el marco de la igualdad en la aplicacion judicial de la ley, y de acuerdo con
el criterio general de que unos mismos hechos no pueden a la vez existir y
no existir para distintos érganos del Estado (SSTC 77/1983 y 24/1984).

107.- «Con el fin de evitar la cancelacion de disefios por falta de pago de
tasa de renovacion cuando existen derechos de terceros inscritos, en
particular, procedimientos de insolvencia, embargo e hipoteca mobiliaria», el
prelegislador modifica el apartado 1 del articulo 71, en su letra a), y el articulo
73. En el primer caso (articulo 71.1 a), se establece la caducidad del registro
“Cuando no hayan sido abonadas las tasas de renovacion previstas en el
articulo 43 de esta ley”, en lugar de la caducidad por falta de renovacién que
se contempla en la vigente redaccién. En el segundo (articulo 73), se
exceptla dicha caducidad en determinados supuestos para la proteccién de
derechos de terceros: embargos, acciones reivindicatorias, concurso de
acreedores, hipoteca mobiliaria y otros derechos inscritos, siendo que la
vigente regulacién sélo contempla los supuestos de embargo, accion
reivindicatoria e hipoteca mobiliaria. Se produce, en consecuencia, una
reforma paralela a la que se lleva a cabo en la LM (articulo 55), esto es, se
prevé la conservacién de los derechos que integran la masa activa del
concurso y, por lo tanto, su integridad. Son extensibles, con caracter general,
las cuestiones apuntadas en el analisis de dicha disposicién, con una
salvedad: en los proyectados articulos 73 de la LPIDI -y también 109.2 de
la Ley de patentes- se prevé la actuacion auténoma de la OEPM que no
caducara el disefio o patente hasta la finalizacion del procedimiento de
concurso, sin necesidad de requerimiento judicial. Se justifica dicha diferencia
en la MAIN, en que la duracién del registro de la marca es por 10 afios, y en
los otros dos casos se exige un pago de tasa de renovacién anual, lo que
podria dar lugar a la caducidad del disefo o la patente en caso de retraso en
las comunicaciones judiciales. La diferencia resulta oportuna y razonable, no
existiendo objecién a la propia autonomia de la OEPM para no caducar una
patente o disefio en caso de concurso, si asi se establece legalmente, lo que
debera ser tenido en cuenta en el marco del correspondiente procedimiento
concursal, pues como también se ha indicado, se trata de una cuestion de
alcance transversal que afecta, entre otros aspectos del proceso, a la
formacion del inventario, a la propuesta de inventario y al informe de la
administracion concursal sobre el mismo (cfr. articulos 198 y siguientes y 289
y siguientes TRLC), y de manera mediata a la impugnacion del inventario y a
la formacion del texto definitivo (cfr. articulos 297 y 304 TRLC); pero también
afecta al deber de conservacién y a la enajenacion de los bienes y derechos
que conforman la masa activa (cfr. articulo 204 y siguientes TRLC), a
propuesta de la administracién concursal, y de manera mas especifica, a la
propuesta de convenio con modificacién estructural (articulo 317 bis TRLC),
a la propuesta de convenio con asuncion (articulo 324 TRLC), a la propuesta
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de convenio con cesidon en pago (articulo 329 TRLC) y tangencialmente al
plan de viabilidad (articulo 332 TRLC), y a la exoneracién del pasivo
insatisfecho con liquidacién de la masa activa, en los casos de conclusién del
concurso por finalizacion de la fase de liquidacion de la masa activa o por
insuficiencia de la masa activa (articulos 486.2° y 501 TRLC).

108.- Al margen de ello debe sefialarse que el articulo 43 de la Ley no se
modifica, y en este no se hace referencia a ninguna tasa, sino a los periodos
de renovacion, por lo que se produce una incoherencia entre los articulos 71
y 73 y el articulo 43, que debe ser corregida, y que se sugiere se subsane
mediante la referencia genérica al pago de la tasa de renovacién, y no a un
articulo determinado, tal y como se realiza en el proyectado articulo 109 de
la Ley de patentes, a la que la MAIN también hace referencia al sefalar que
las modificaciones proyectadas se realizan «con el fin de trasladar lo previsto
en la legislacion de patentes sobre esta materia a la normativa sobre disefios
industriales», y que tiene, efectivamente, una redaccion simétrica.

109.- Por su parte, el articulo 74, relativo a la renuncia del disefio/s
registrados/s, en linea de coherencia con la modificacidén del articulo 73 y con
las modificaciones proyectadas en la Ley de Patentes, incluye el supuesto de
concurso entre aquellos en los que no se admite la renuncia del titular, siendo
igualmente extensibles a este supuesto las observaciones realizadas en
relacion con la no caducidad del disefio, con una valoracion mas favorable,
incluso, pues incide directamente en el deber de conservacion de los bienes
que integran la masa activa del concurso.

b.7. En relacion con la jurisdiccion de los tribunales de marca de la
U.E.

110.- El prelegislador acomete también lo que denomina la “aclaracion” de
la competencia de los tribunales de marcas de la U.E. Asi, se modifica la
Disposicion adicional primera para, en primer lugar, actualizar las referencias
a la Unién Europea (y no a la Comunidad Europea) y al Reglamento europeo.
En este ultimo caso, el prelegislador sustituye el Reglamento (CE) num.
6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios, por el Reglamento (UE) n.© 2017/1001 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de junio de 2017, siendo asi que el segundo no sustituye
al primero, que continla en vigor, y que resulta especificamente de aplicacion
en el ambito del diseho industrial, debiendo, en consecuencia, referenciarse
ambas normas.

111.- En segundo lugar, se pretende modificar la competencia, pero dicha
modificacion no se ha introducido previamente en el articulo 86 quinquies 3
LOPJ a través de la Ley Organica 7/2022, de 23 de julio. En este sentido, la
extension de la competencia de los juzgados de marca de la U.E. es aquella
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establecida por la LOPJ, de tal forma que la “aclaracién” proyectada en la
LPIDI supone una vulneracién del principio de reserva de Ley Organica
cualificada. Ello sin perjuicio de que la intencion del prelegislador deba
valorarse positivamente, pues la reforma proyectada clarificaria con mayor
exactitud el ejercicio de la accién acumulada al concretar que sera sobre
titulos comunitarios y nacionales o internacionales “incompatibles con un
disefio protegido en Espafna en virtud de las causas previstas en el art. 13 de
la Ley del Disenio” (debiera referirse de forma completa la norma). Ademas,
debe sefalarse que la MAIN hace adecuadamente referencia al apartado d)
del articulo 13, que establece: “El disefo solicitado sea incompatible con un
disefio protegido en Espafia en virtud de una solicitud o de un registro que
tenga una fecha de presentacién o de prioridad anterior, pero que haya sido
hecho accesible al publico después de la fecha de presentacion o de prioridad
del disefio posterior”, lo que no se traslada a la proyectada Disposicion
adicional primera, que refiere el articulo 13 en su conjunto, lo que procede
reputar una errata que procederia sea subsanada en la reforma, que, en su
caso, se acometa mediante la correspondiente Ley Organica, a fin de evitar
una incorrecta -y contraria a la normativa comunitaria- extensién de la
competencia de los Juzgados de marca de la U.E.

b.8. En relacion con los plazos de resolucion del procedimiento
administrativo

112.- El anteproyecto modifica la disposicién adicional quinta LPIDI, referida
a los plazos maximos de resolucion de los procedimientos administrativos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 59.3 de la Ley 272011, de 4 de
marzo, de Economia Sostenible. A tales efectos, se incluye un nuevo parrafo
tercero con la siguiente redaccién: “3. De conformidad con lo previsto en el
articulo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, los
plazos maximos de resolucion de los procedimientos administrativos de
concesion y registro de disefios industriales podra[n] establecerse por orden
del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previa propuesta
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas” (el texto dice “podra”, debiendo
conjugarse el plural).

113.- Como ya se ha indicado en relacién con la misma modificacién
incorporada a la LM, el actual marco normativo de la regulacion de los plazos
de resolucidon de los procedimientos administrativos viene establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas (LPAC), cuyo articulo 21.2 mantiene una
redaccion similar a la contenida en el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun (en la redaccion dada por la Ley
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4/1999, de 13 de enero), que establecia que “[l]a Administracién esta
obligada a dictar resolucién expresa en todos los procedimientos y a
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciacidon”, afadiendo en su parrafo
2 que “[e]l plazo maximo en el que debe notificarse la resolucién expresa
serd fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y
gue “[e]ste plazo no podra exceder de seis meses salvo que una norma con
rango de Ley establezca uno mayor o asi venga previsto en la normativa
comunitaria europea”.

114.- La propia Disposicidon adicional quinta LPJDI, en cumplimiento de la
citada exigencia de norma con rango de ley para poder superar el plazo de
seis meses de resolucién, incorporaba ya los concretos plazos para la
resolucion de los procedimientos administrativos contenidos en la misma Ley,
no habiéndose incorporado a través del texto anteproyectado ningun nuevo
procedimiento cuyos plazos de resolucion no se encuentren ya determinados
en la LPIDI.

115.- El prelegislador, por tanto, se limita a incorporar una habilitacion legal
para modificar a través de una Orden Ministerial los plazos maximos de
concesion y registro de disefios industriales ya fijados legalmente, operando,
a través de una norma posterior, la deslegalizacion de la materia, en una
situacion analoga a la que se encontraban el articulo 59.3 de la Ley de
Economia sostenible y la Disposicidon adicional segunda de la Ley de Patentes
en relacion con el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (en la redaccion dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

c) Sobre la modificacion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes (articulo tercero APL)

116.- Sefala la MAIN que «[T]ranscurridos mas de tres afios desde la
entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, razones
tanto de forma como de fondo justifican la necesidad de abordar una reforma
de dicha Ley, a efectos no solo de dotar de mayor claridad, seguridad juridica
y coherencia a los usuarios del sistema, sino de corregir deficiencias
detectadas en la aplicacion de esta norma y adaptar la normativa espafola
de patentes a los cambios interpretativos operados en materia de patentes a
nivel internacional, en el seno de la Oficina Europea de Patentes y de la Union
Europea».

117.- La reforma proyectada se resume, en consecuencia, y con caracter
general, tal como se indico en las Consideraciones Generales de este informe,
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en la introduccién de mejoras técnicas en el texto, sin perjuicio de la
realizacion de algunas modificaciones sustantivas, que se analizan en las
siguientes lineas.

c.1. En relacion con la patentabilidad

118.- Se extiende la excepcién de la patentabilidad contenida en el apartado
3 del articulo 5 no solo a los procedimientos de obtencidn de animales y
vegetales sino a los propios animales o vegetales o partes de los mismos
obtenidos por procedimientos esencialmente bioldgicos. Dicha extensidon se
lleva a cabo, segun la Exposicién de motivos y la MAIN, para reflejar
adecuadamente lo establecido en la Directiva 98/44/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo. En el tramite de consulta publica se pone ademas de
manifiesto que: “Se ha introducido consecuencia de las decisiones de la Alta
Camara de Recursos en los asuntos Tomatoes II G0002/12, y Broccoli II
G0002/13. Ademas, la Oficina ha apoyad esta iniciativa y, partiendo de la
Regla 28.2 del Convenio de la Patente Europea es necesaria su armonizacion”.
Efectivamente, ante la posicion de la Comisién Europea en el sentido de
entender que la patentabilidad de plantas y animales obtenidos con
procedimientos esencialmente bioldgicos era contrario al articulo 4 de
la Directiva 98/44/CE sobre invenciones biotecnoldgicas, la Oficina Europea
de Patentes (EPO) modificd las Reglas 27 y 28 de los Reglamentos de
implementacion de la Parte II del Convenio de la Patente Europea para excluir
de patentabilidad a los animales o plantas obtenidos por dichos
procedimientos.

119.- Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018 la Camara de Recursos adopté
una decisién en el caso T 1063/18, en la cual sefala que las citadas Reglas
(en particular, la Regla 28), modificadas en julio de 2017, contradicen el
articulo 53(b) del Convenio interpretado por las decisiones Tomatoes
IT'y Broccoli II, y que el articulo asi interpretado debe prevalecer sobre las
Reglas, cuya modificacién es nula. En consecuencia, la posicidon de la EPO es
que las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente bioldgicos son
patentables, si bien la posicién de la Comisidon europea no ha variado, por lo
que la eficacia de estas patentes en el ambito de la UE es dudosa. Y en este
sentido, la reforma proyectada se alinea con la Directiva 98/44/CE, cuya
lectura conjunta, y concretamente de sus Considerandos 9, 29, 36 y 45,
parece conducir a dicha exclusidn de patentabilidad, aportandose en todo
caso seguridad juridica en el ambito nacional.

c.2. En relacion con la fecha de presentacion de la solicitud

120.- El articulo 24, intitulado “fecha de presentacién” establece en su
redaccion actual que “la fecha de presentacién de la solicitud sera la del
momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la
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recepcion de solicitudes de patente la documentacidon que contenga al menos
los siguientes elementos”. La modificacién proyectada sustituye “momento”
por “fecha”, lo que tiene una consecuencia de gran calado, toda vez que, si
se atiende al *“momento” de la presentacién, debe estarse a la hora y minuto
exacto de la misma, y deben tenerse en cuenta, como sefala la MAIN, los
documentos publicados o0 accesibles antes de ese momento temporal
concreto, lo que no sera de aplicacién si Unicamente se atiende al dia/fecha
de presentacién. La nueva redaccion se alinea, como sefiala la Exposicion de
motivos, con la normativa internacional que, efectivamente, utiliza el término
“fecha” (articulo 5 del Tratado sobre Derecho de patentes y articulo 80 del
Convenio sobre concesion de patentes europeas).

121.- Ahora bien, tanto la LIPDI (articulo 23), como la LM (articulo 13)
recogen la misma referencia al "momento” de presentacién de la disposicion.
Ello se relaciona directamente con los articulos correspondientes de los
respectivos Reglamentos de desarrollo. Asi, el Reglamento de patentes
establece en su articulo 16.1 que “El érgano competente para recibir la
solicitud conforme a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley hara constar el
numero de registro, asi como el dia, hora y minuto de depdsito tanto en el
lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como en la
documentacion que la acompafe, en su caso”. Dicha determinacién, como se
indicaba, se realiza igualmente en los casos de disefo industrial (articulo 6.4
del Reglamento de 27 de septiembre de 2004) y de marca (articulo 5.4 del
Reglamento de 12 de julio de 2002), por lo que, si tal determinaciéon no tiene
trascendencia, debiera modificarse el Reglamento, para no inducir a confusion
sobre el modo de resolver cualquier controversia sobre la novedad de la
patente (articulo 6.2 LP).

c.3. En relacion con la prioridad

122.- Las modificaciones introducidas en el apartado 1 del articulo 30 se
limitan a incorporar lo establecido en el articulo 4 del Convenio de Paris, de
tal forma que un disefo industrial puede ser prioritario de una patente o
modelo de utilidad, si bien durante diferentes plazos (12 meses para patentes
y modelos de utilidad y 6 meses para disefios industriales). El prelegislador
opta por introducir un segundo parrafo especifico para los disenos
industriales, lo que resulta en una regulacidén mas extensa y farragosa, por
lo que se sugiere que se siga la estructura del mencionado articulo 4 del
Convenio de Paris y se regule conjuntamente.

123.- Los articulos 160 y 173 de la Ley de Patentes regulan la prohibicion de
doble proteccion en los casos de patentes europeas e internacionales. Sin
embargo, y como sefala la MAIN, la ley no contiene dicha doble prohibicidn
en los casos de prioridad interna, es decir entre dos patentes o modelos de
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utilidad nacionales, por lo que el prelegislador introduce un nuevo articulo 31
bis a fin de establecer también en estos casos dicha doble prohibicion. En
este sentido, aunque la prohibicidon de doble patentabilidad no tiene base legal
explicita en el Convenio de la Patente Europea, los examinadores de la EPO
siguen los principios establecidos en las decisiones G 1/05y G 1/06, en las
gue la Alta Camara de Recursos decidid que deberia prohibirse la doble
patentabilidad porque el solicitante “no tiene ningun interés legitimo en
procedimientos que den lugar a la concesion de una segunda patente con
respecto a la misma materia para la que ya tiene una patente”. En el caso T
307/03 se sostuvo que el Articulo 60 CPE (es decir, considerar el derecho del
inventor a una patente europea como el derecho a una y solo una patente
europea) impide la doble patentabilidad, incluso en casos de prioridad
interna. Se aplica ademas el Articulo 125 del CEP que establece que “A falta
de normas de procedimiento en el presente Convenio, la Oficina Europea de
Patentes tendrd en cuenta los principios en la materia generalmente
admitidos en los Estados contratantes”, donde se considera incluido el
principio general de prohibicién de doble patentabilidad. Debe aclararse, no
obstante, que la doble patentabilidad no es lo mismo que la doble proteccion
pero que, de conformidad con la decision T 0318/14, «La doble patentabilidad
se equiparaba a la “"doble proteccion” al menos cuando el objeto de la primera
solicitud de patente estaba completamente abarcado por el alcance de una
segunda solicitud de patente del mismos solicitante», siendo este el tenor del
articulo 31 bis proyectado.

c.4. En relaciéon con los certificados complementarios de proteccion
de medicamentos y productos fitosanitarios

124.- Se afiade un nuevo articulo 47 bis con el siguiente tenor “1. Las causas
de nulidad y caducidad de los certificados complementarios de proteccidon
seran las prescritas en el Reglamento (CE) n° 469/2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativo al certificado complementario
de proteccidon para los medicamentos y el Reglamento (CE) n® 1610/96, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de23 de julio, relativo al certificado
complementario de proteccion productos fitosanitarios. 2. Si la causa de
nulidad es que la patente de base se ha declarado nula o revocada, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, de oficio o a instancia del titular, declarara la
nulidad del certificado”, para trasladar lo dispuesto por el TS] de Madrid en
sentencia de 25 de abril de 2019 (ECLI), y que efectivamente viene a
determinar que no procede un control jurisdiccional auténomo sobre los
efectos de una nulidad de una patente de base declarada por la Camara de
Recursos - y, en concreto sobre el efecto subsiguiente de la nulidad del
Certificado complementario de proteccién derivado de dicha nulidad de la
patente de base-, sino que, de conformidad con el articulo 17.1 en relacién
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con el articulo 15.1 del Reglamento (CE) Consejo n° 469/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al
Certificado complementario de proteccién para los medicamentos, cuando la
«[n]ulidad proviene de la citada Camara, lo que debe hacer la Oficina es
proceder a la cancelacion del CCP, lo que determina la publicacion de dicha
cancelacion por la nulidad declarada».

c.5. En relacion con la revision de los actos en via administrativa y via
jurisdiccional

125.- El vigente articulo 54 LP regula la revision de los actos en via
administrativa y contencioso-administrativa. En relacion con la revision de los
actos en via jurisdiccional, cabe remitirse a lo expuesto en las consideraciones
generales del presente informe y a la actual redaccidén de los articulos 74.1
i), 82.2 y 82 bis.3 de la LOPJ, y de los articulos 52.1, 13% y 139 bis, 249.1.49°,
250.3, 447 bis, 468 y 477.4 de la LEC, en la redaccion dada por la Ley
Organica 7/2022, de 23 de julio. La atribucién de la competencia para la
revision jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de patentes no es
sino consecuencia de la atribucién competencial establecida por la reforma
operada por la citada Ley Organica

126.- En el texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, debera
introducirse un nuevo articulo 54 bis en el que se haga remisién a la LM, asi
como a la regulacion vigente en la LOP] y en la LEC.

127.- Como consecuencia de ello, y a su vez, se modifica el articulo 54 LP,
en primer lugar, eliminando la referencia a la revision jurisdiccional
contencioso-administrativa (apartado 2) y en segundo lugar eliminando la
posibilidad de que la OEPM lleve a cabo la revisién de oficio (articulo 106 Ley
39/2015), en los casos en que la nulidad se fundamente en los motivos
establecidos en el articulo 102 LP (apartado 3). Asi, se mantiene Unicamente
la referencia a la revisidon administrativa en el apartado 1.

128.- Lo primero que debe sefialarse es que en el apartado 1 se conserva la
remision a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo sustituirse por la
correcta remision a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Toda vez que se
acomete la reforma del articulo 54, procede introducir tal correccién, sin
perjuicio de la remisién normativa general contenida en el apartado 1 de la
Disposicién adicional primera del Anteproyecto que se informa.

129.- De otro lado, la eliminacién del apartado 3 supone la ampliacién de la
competencia de la OEPM para revisar en via administrativa la nulidad de la
patente si concurre alguno de los motivos establecidos en el articulo 102 LP,
ademas de la competencia general conferida por el articulo 106 LPAC en
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relaciéon con el articulo 47 LPAC. Senala la MAIN que ello esta también
previsto en la LM, cuando la LM prevé en su articulo 27.3 la misma exclusién
que ahora se elimina de la LP, pudiendo existir un olvido del prelegislador a
la hora de acometer la misma modificacion en la LM. La modificacion, en todo
caso, merece una valoracidn positiva, pues permite una correccion por parte
de la administracién, previa a la judicializacién del asunto.

c.6. En relacion con la suspension de procedimientos

130.- Senala la MAIN que existe un agravio comparativo entre los solicitantes
de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de
proteccidn, en relacion con los solicitantes de marca o disefio industrial, pues
la normativa reguladora de estos ultimos si recoge supuestos de suspension
de tramitacion y no solo un tramite de subsanacion de errores, que es lo que
contiene la actual LP. Efectivamente, tanto la LM (articulo 26) como la LPIDI
(articulo 40) regulan la suspension del procedimiento por parte de la OEPM,
si bien bajo diferentes presupuestos y con diferentes supuestos. Cabe valorar
positivamente esta prevision que, ademas de permitir la suspension si es
solicitada conjuntamente por todos los interesados (articulo 50.2 a), y, en
recta logica, siempre que se decrete judicialmente [articulo 50.2 c), motivo
de suspensién administrativa cuya falta de regulacién expresa no impedia, en
modo alguno, su aplicacién], que alinean la norma con la LM y la LPIDI,
también prevé la suspension en caso de embargos y procedimientos
concursales (articulo 50.2 b), ya que, como sefala la MAIN, en estos casos
el solicitante puede tener limitadas sus facultades, lo que le impide continuar
con la tramitacién de la solicitud, dando lugar a la pérdida del derecho. Se
debe acoger favorablemente esta prevision que permite conservar activos y
proteger los derechos de los implicados en los procesos respectivos. Todo ello
sin perjuicio de lo expuesto en las Consideraciones particulares de este
informe en relacién con la modificacion proyectada del articulo 26 LM.

c.7. En relacion con los cambios de modalidad (patente/modelo de
utilidad)

131.- Segun la MAIN, el prelegislador se ampara en la doctrina de los actos
propios para limitar el cambio de modalidad, que solo podra solicitarse vy
concederse una Unica vez (nuevo apartado 5 del articulo 51). Como sefiala la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de febrero de 2013
(ECLI): «La doctrina de los actos propios tiene su ultimo fundamento en la
proteccion de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un
deber de coherencia y limita la libertad de actuacion cuando se han creado
expectativas razonables (9 de diciembre de 2010, RC n.% 1433/2006). El
principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicacion
cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado
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una situacion o relacion de derecho que no podia ser alterada unilateralmente
por quien se hallaba obligado a respetarla (SSTS 9 de diciembre de 2010, RC
n.% 1433/2006, 7 de diciembre de 2010, RC n.° 258/2007 ). Significa, en
definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada
situacion aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido,
sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situacion
era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situacion real». Sin perjuicio de
ello, el derecho de propiedad industrial se encuentra adecuadamente
garantizado a través del establecimiento de la posibilidad de solicitar un
cambio de modalidad (entre patente y modelo de utilidad o viceversa),
resultando razonable y ajustado a la normativa europea, el que, en aras de
la eficacia del procedimiento, esta posibilidad se limite a un solo cambio. En
este sentido, el articulo 123 del Convenio de Munich solo exige que la solicitud
de patente pueda ser modificada al menos una vez.

c.8. En relacion con la revocacion, limitacion, caducidad y renuncia

132.- Los articulos 105 (apartado 3) relativo a la no admision de revocacion
o limitacién, 109, relativo a la no caducidad por falta de renovacién y 110,
relativo a la renuncia, se modifican para “no perjudicar a los que solicitan
concurso voluntario y equipararlos a los casos de embargo”, de forma paralela
a las reformas introducidas en la LM y la LIPDI, siendo extensibles a estas
modificaciones las observaciones ya realizadas.

133.- En el articulo 109.3 in fine se elimina la frase “por el procedimiento
administrativo de apremio” que acompafiaba a la referencia a la ejecucion de
la garantia hipotecaria, lo que se considera adecuado, toda vez que la
garantia hipotecaria también puede ejecutarse por via judicial y no solo por
dicho procedimiento de apremio.

c.9. En relacion con los plazos para la contestacion de la demanda
civil

134.- Se modifica el articulo 119 para sustituir el plazo en meses para
contestar la demanda civil, y en su caso formular reconvencion. Toda vez que
la LEC determina dichos plazos en dias habiles tanto para los juicios ordinarios
como verbales (articulo 404 LEC y 438 LEC respectivamente), no existe
objecidon a la modificacidon proyectada que, a efectos practicos, comprende el
mismo periodo temporal y facilita el calculo.

c.10. En relacion con la suspension de procedimientos judiciales

135.- El prelegislador introduce un nuevo articulo 120 bis que prevé la
suspension de procedimientos judiciales cuando estuviera pendiente un
procedimiento administrativo de oposicién, de limitacidon o de revocaciéon en
la OEPM o en la Oficina Europea de Patentes, concretamente “cuando para
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resolver sobre el objeto del litigio judicial sea necesario decidir acerca de
alguna cuestién que, a su vez, constituya el objeto principal del procedimiento
administrativo”.

136.- En primer lugar, debe advertirse que seria conveniente llevar a cabo
una regulacion completa de la litispendencia, conexidad y prejudicialidad, de
tal forma que venga referida tanto a la suspension de los procedimientos
judiciales como de los procedimientos administrativos ante la pendencia de
procesos de una y otra naturaleza sobre la patente en cuestién, tal y como
se hace en el articulo 61 bis LM, si bien en este caso viene referido
Unicamente a la nulidad de la marca, y mas alla de lo previsto en el apartado
4 del articulo 105 LP.

137.- En el presente caso, el prelegislador ha optado por contemplar para
todos los supuestos de oposicidn, limitacion y revocacién de patente el
remedio de la prejudicialidad civil, con suspensién del procedimiento, en
términos potestativos, en sintonia con lo dispuesto en el articulo 43 de la LEC.
Se sugiere que se establezca con claridad desde qué momento se producen
los efectos de la pendencia o litispendencia respecto del procedimiento
administrativo, tomando como guia lo dispuesto en el articulo 410 LEC
(interposicidén de la solicitud o demanda que después es admitida).

c.11. En relacion con las Disposiciones adicionales segunda y novena

138.- Segun la MAIN, las modificaciones realizadas en cuanto a la
competencia para la revisidon de los actos en via administrativa y judicial
(articulo 54) lleva a la modificacién del apartado 4 de la Disposicidon adicional
segunda de la norma, que, en recta ldgica, sustituye la referencia al recurso
contencioso-administrativo por la demanda ante la jurisdiccion civil. El texto
anteproyectado sefiala que se modifica el apartado 2 de tal DA 223, debiendo
corregirse dicha errata. Misma razon se aduce para la reforma del apartado
2 de la Disposicién adicional novena, que también sustituye la referencia a la
jurisdiccion contencioso-administrativa por la referencia a la jurisdiccidn civil.

139.- Sin embargo, dichas modificaciones no responden Unicamente a la
proyectada eliminacién del apartado 2 del articulo 54, sino que se residencian
fundamentalmente en la modificacion de la jurisdiccion competente operada
en el ordenamiento juridico por la LO 7/2022, de 23 de julio, en relaciéon con
las resoluciones que ponen fin a la via administrativa de la OEPM.

d. Modificacion de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdiccion Contencioso-administrativa (LJCA)

140.- La modificacidon del articulo 10.1 i) de la LJCA que lleva a cabo la
disposicién adicional tercera de la ley anteproyectada es consecuencia de la
atribucién competencial de la revisidn jurisdiccional de los actos de la OEPM
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al orden jurisdiccional civil operada por la Ley Organica 7/2022, de 27 de
julio.

V. CONCLUSIONES

A) De caracter general

PRIMERA.- Las modificaciones que introduce el anteproyecto en la LM, en la
LPIDI y en la LP, tienen un caracter eminentemente técnico y persiguen
aclarar conceptos, corregir determinadas deficiencias y dotar de mayor
seguridad juridica al respectivo marco normativo y, por tanto, a los
destinatarios del mismo, por lo que, en términos generales, deben ser bien
acogidas. Sin perjuicio de lo cual, se advierte que el anteproyecto presenta
algunas incorrecciones técnicas, como las que han quedado apuntadas en las
consideraciones generales del presente informe, y merece ciertas
observaciones criticas respecto de puntuales aspectos de su articulado, como
se expone en las consideraciones particulares del informe.

SEGUNDA.- El prelegislador, a la hora de elaborar la MAIN que acompafia al
anteproyecto, y en el momento de redactar el articulado de este, no tuvo en
cuenta las modificaciones introducidas por la Ley Organica 7/2022, acaso por
haberse redactado antes de que dicha Ley Organica viera la luz. Tan es asi
gue, no obstante hacerse eco de la necesidad de introducir un nuevo articulo
27 bis de la LM en el que se realice una remision al articulado de la LEC, en
particular al articulo 447 bis -que ya contempla la nueva revisidn
jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM por parte de las secciones civiles
de las Audiencias Provinciales-, el sedicente articulo 27 bis no se ha
introducido en el articulado del anteproyecto, como tampoco sus homélogos
en la LPIJDI y en la LP.

B) Relativas a la modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas

TERCERA.- En relacion con el procedimiento de registro, y respecto de la
modificacion del articulo 18 LM, se debe tener en cuenta, que el articulo 16.2
a) y b) del del Reglamento para la ejecucion de la Ley de Marcas, aprobado
por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio (RLM), en la redaccion dada por el
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, establece que la publicacion de la
solicitud debera contener la direccion -sin especificar que sea la postal- del
solicitante o de su representante, por lo que debera procederse a la oportuna
correspondencia entre la proyectada norma legal y la reglamentaria. En
términos similares ha de procederse respecto del articulo 56.1 del RLM.

Certificacion Acuerdo Pleno aprobacion del Informe al APL de modificacion de la Ley 17/2001
de Marcas, la Ley 20/2003 de Proteccion del Disefio Industrial y la Ley 24/2015 de Patentes



07

[
&

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaria General

CUARTA.- En relacion con la revision de los actos en via jurisdiccional, cabe
remitirse a lo expuesto en el apartado V de las Consideraciones Generales del
presente informe.

Tales consideraciones han de proyectarse asimismo sobre la modificacion del
articulo 28.4 de la LM, relativo al arbitraje, que, coherentemente, deja
expedita la via jurisdiccional civil, en vez de la contencioso-administrativa,
una vez resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue
el registro de la marca. La misma coherencia debe conducir, no obstante, a
modificar el apartado 5 de este mismo articulo.

QUINTA.- En relacion con el nuevo supuesto de no caducidad de la marca
por falta de renovacién en caso de concurso,

i) A diferencia de lo que sucede en el caso de embargos inscritos sobre
una marca 0 una accidn reivindicatoria en curso, donde la no
caducidad se produce de forma automatica, en el caso de
procedimientos de concurso de acreedores se faculta al juez del
concurso para ordenar a la OEPM que no caduque la marca, en caso
de que su titular no la hubiera renovado. La atribucién de esta
facultad al juez del concurso es de todo punto razonable por cuanto
la finalidad de la disposicién es mantener la integridad de la masa
activa; pero esta facultad, con tal finalidad, no debe desplazar la
responsabilidad del titular de la marca en orden a solicitar su
renovacion, en el caso de que la declaracion del concurso no
conlleve la suspension de las facultades del concursado, ni las de
los administradores concursales en caso de suspension de
facultades vy, en cualquier caso, de intervencién;

i) En atencion a ese alcance transversal que presenta la modificacién
propuesta, y atendidas las funciones de la administracion concursal
en interés del concurso, cabe atribuir a esta la formulacion de la
propuesta de ordenar la no caducidad de la marca.

iii) Se sugiere la sustitucién de la mencién de la inscripcién de “la
finalizacién” del procedimiento concursal “en la Oficina” por la de la
inscripcién de la resolucién por la que se acuerde la conclusion del
concurso en el Registro de Marcas.

iv) Cabe someter a la consideracién del prelegislador la conveniencia
de ampliar esta previsidén a las instituciones propias del derecho
preconcursal, actualmente reguladas en el Libro II del TRLC, en
particular, cumplidos los presupuestos subjetivos y objetivos del
preconcurso (articulos 583 y 584 TRLC), a la comunicacion de la
apertura de negociaciones (articulos 585 vy siguientes TRLC),
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teniendo en cuenta lo previsto respecto de los efectos de la
comunicacién sobre la solicitud de concurso, ya a instancia de
legitimados distintos del deudor (articulo 610 TRLC), ya respecto
de la solicitud de concurso voluntario (articulo 612 TRLC) -la no
admisién a tramite o la suspension, segun los casos-. Asimismo,
cabria considerar la posibilidad de extender la prevision del
proyectado articulo 55.2 LM a los planes de reestructuracién, tal y
como se definen en el articulo 614 TRLC (“los que tengan por objeto
la modificacién de la composicién, de las condiciones o de la
estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos
propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades
productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, asi
como cualquier cambio operativo necesario, o una combinacién de
estos elementos”), atendido el efecto de la negociacion del plan de
reestructuracion respecto de la solicitud de concurso voluntario -la
suspension, ex articulo 637 TRLC-.

V) En el plano de técnica normativa, y habida cuenta de la finalidad
propia de los textos refundidos, seria oportuno que esta disposicién
se reflejara en el TRLC, al regular los efectos de la declaracion del
concurso -y, en su caso, si se admite la propuesta anterior, de la
comunicaciéon de la apertura de las negociaciones y de la
negociacidon de planes de reestructuracidon-, siquiera sea mediante
una norma de remision a la LM.

SEXTA.- El prelegislador, ademas de incorporar en la disposicion adicional
quinta LM la habilitacién legal para permitir fijar a través de orden ministerial
los plazos de resolucidon de los signos distintivos, establece en las letras a),
g) y h) los plazos maximos de resolucién de los procedimientos de registro,
cuando se acuerde la apertura de un periodo de prueba para acreditar el uso
de una marca oponente, y de los procedimientos de solicitud de nulidad y de
caducidad, plazos estos que resultaran de aplicacidon a partir del 14 de enero
de 2013, fecha desde la que los nuevos procedimientos de nulidad y de
caducidad han de estar operativos.

Se superan, por tanto, las objeciones efectuadas en relacion con el proyecto
de Orden Ministerial informado por este Consejo General del Poder Judicial
relativas la insuficiencia del rango normativo y la inobservancia del principio
de reserva de ley. De un lado, la disposicion adicional quinta de la LM, en la
redaccion dada por el anteproyecto, fija los plazos maximos de resolucion de
los procedimientos incorporados a la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de
21 de diciembre. Y de otro lado, introduce una habilitacion legal para
modificar a través de una Orden Ministerial los plazos maximos de resolucion,
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operando, a través de una norma posterior, la deslegalizacién de la materia,
en una situacion andloga a la que se encontraban el articulo 59.3 de la Ley
de economia sostenible y la disposicidn adicional segunda de la Ley de
Patentes en relacién con el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (en la redaccién dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

SEPTIMA.- En los procedimientos de registro iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley anteproyectada, pero después de la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre y del Real Decreto
306/2019, sera de aplicacion lo previsto respecto de la prueba de uso, aunque
no lo establecido en la disposicién adicional quinta, en la redacciéon dada por
la ley anteproyectada, en lo relativo al plazo maximo de resolucion del
procedimiento de registro, cuando se acuerde la apertura de un periodo de
prueba para acreditar el uso de una marca oponente. Es conveniente, por
tanto, concretar el régimen transitorio en estos casos.

En los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con posterioridad al
14 de enero de 2014 podra ser de aplicacidon eventualmente el régimen de la
prueba de uso; y en cualquier caso, los procedimientos administrativos de
nulidad y caducidad iniciados después de esa fecha, pero antes de la entrada
en vigor de la ley anteproyectada, se tramitaran y resolveran conforme a la
legislacion anterior, de acuerdo con el apartado 1 de la disposicion transitoria
Unica, por lo que también respecto de ellos seria necesario concretar el
régimen transitorio en lo que a los plazos de resolucion se refiere.

OCTAVA.- El plazo maximo fijado para la resolucidén del recurso de alzada
constituye, por tanto, una excepcién del plazo general previsto en el articulo
122.2 de la LPAC.

Seria conveniente, también en este caso, que se concretase el régimen
transitorio respecto de esta prevision en relacion con los procedimientos de
registro iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto
306/2019, pero antes de la entrada en vigor de la ley anteproyectada, y
respecto de los procedimientos de nulidad y caducidad iniciados con
posterioridad al 14 de enero de 2023, pero con anterioridad a la entrada en
vigor del texto anteproyectado.
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c) Relativas a la modificacion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Disefio Industrial

NOVENA.- En relacién con el articulo 42, relativo al arbitraje, procede
corregir la Exposicién de motivos, la cual remite como razén de ser de las
modificaciones introducidas en el texto anteproyectado a la Disposicidon
adicional primera Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, siendo la
referencia correcta a la Disposicién adicional sexta del Reglamento de
Patentes -Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo-. En todo caso, la
modificacion resulta adecuada y coherente y traslada al ambito del disefio
industrial lo dispuesto en esta materia para las patentes (concretamente en
el articulo 136 de la Ley 24/2015, de 24 de julio).

DECIMA.- Puesto que la atribucién de la competencia para la revisién
jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de disefo industrial no es
sino consecuencia de la atribucién competencial establecida por la reforma
operada por la Ley Organica 7/2022, de 23 de julio, debe introducirse en el
texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, un nuevo articulo 41
bis en el que se haga remisién a la LM, asi como a la regulacién vigente en la
LOP] y en la LEC.

UNDECIMA.- Debe corregirse la remision del apartado 1 del articulo 71 al
articulo 43 de la Ley, pues este no hace referencia a ninguna tasa, sino a los
periodos de renovacion, produciéndose una incoherencia que se sugiere se
subsane mediante la referencia genérica al pago de la tasa de renovacion, y
no a un articulo determinado, tal y como se realiza en el proyectado articulo
109 LP.

DUODECIMA.- El articulo 73 proyectado exceptia la caducidad en
determinados supuestos para la proteccidon de derechos de terceros:
embargos, acciones reivindicatorias, concurso de acreedores, hipoteca
mobiliaria y otros derechos inscritos. Se produce, en consecuencia, una
reforma paralela a la que se lleva a cabo en la LM (articulo 55), esto es, se
prevé la conservacidon de los derechos que integran la masa activa del
concurso y, por lo tanto, su integridad. Son extensibles, con caracter general,
las conclusiones apuntadas sobre dicha disposicion, con una salvedad: en los
proyectados articulos 73 de la LPIDI -y también 109.2 LP- se prevé la
actuacion autonoma de la OEPM que no caducara el disefio o patente hasta
la finalizacidn del procedimiento de concurso, sin necesidad de requerimiento
judicial, lo que se encuentra justificado toda vez que el pago de tasa de
renovacion es anual, lo que podria dar lugar a la caducidad del disefio o la
patente en caso de retraso en las comunicaciones judiciales. No existe
objecidén a la propia autonomia de la OEPM para no caducar una patente o
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disefio en caso de concurso, si asi se establece legalmente, lo que debera ser
tenido en cuenta en el marco del correspondiente procedimiento concursal,

DECIMOTERCERA.- El prelegislador pretende introducir una “aclaraciéon” de
la competencia de los tribunales de marcas de la U.E., a través de la
modificacion de la Disposicion adicional primera. Sin embargo, la
competencia de estos tribunales viene establecida por el articulo 86 quinquies
3 LOPJ, que no ha sido modificado a través de la Ley Organica 7/2022, de 23
de julio, de tal forma que la “aclaraciéon” introducida en la LPJDI supone una
vulneracion del principio de reserva de Ley Organica cualificada. Ello sin
perjuicio de que la intencién del prelegislador deba valorarse positivamente,
pues la reforma proyectada clarificaria con mayor exactitud el ejercicio de la
accion acumulada al concretar que serd sobre titulos comunitarios y
nacionales o internacionales “incompatibles con un disefio protegido en
Espafa en virtud de las causas previstas en el art. 13 de la Ley del Disefo”
(debiera referirse de forma completa la norma). Ademas, debe sefalarse que
la MAIN hace adecuadamente referencia al apartado d) del articulo 13, lo que
no se traslada a la proyectada Disposicién adicional primera, que refiere el
articulo 13 en su conjunto, lo que procede reputar una errata que procederia
sea subsanada en la reforma, que, en su caso, se acometa mediante la
correspondiente Ley Orgdnica, a fin de evitar una incorrecta -y contraria a la
normativa comunitaria- extensién de la competencia de los Juzgados de
marca de la U.E.

DECIMOCUARTA.- El prelegislador incorpora en la disposicion adicional
quinta una habilitacién legal para modificar a través de una Orden Ministerial
los plazos maximos de concesion y registro de disefos industriales ya fijados
legalmente, operando, a través de una norma posterior, la deslegalizacion de
la materia, en una situacién analoga a la que se encontraban el articulo 59.3
de la Ley de Economia sostenible y la Disposicion adicional segunda de la Ley
de Patentes en relacion con el articulo 42 de la anterior Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (en la redaccién dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

d) Relativas a la modificacion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes

DECIMOQUINTA.- A pesar de que la posicion de la EPO es que las plantas
obtenidas por procedimientos esencialmente bioldgicos son patentables, la
posicion de la Comisidén europea considera dicha patentabilidad contraria al
articulo 4 de la Directiva 98/44/CE, por lo que la eficacia de estas patentes
en el ambito de la UE es dudosa. Y en este sentido, la reforma proyectada en
el apartado 3 del articulo 5, que excluye de la patentabilidad los animales y
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plantas obtenidos por procedimientos esencialmente bioldgicos (y no sélo
dichos procedimientos), se alinea con la Directiva 98/44/CE, cuya lectura
conjunta, y concretamente de sus Considerandos 9, 29, 36 y 45, parece
conducir a dicha exclusién de patentabilidad, aportandose en todo caso
seguridad juridica en el ambito nacional.

DECIMOSEXTA.- La modificacién del articulo 24 referido a la fecha de
presentaciéon de la solicitud de patente sustituye “momento” por “fecha”, lo
que tiene una consecuencia de gran calado, toda vez que, si se atiende al
“momento” de la presentacidn, debe estarse a la hora y minuto exacto de la
misma. Si bien la nueva redaccién se alinea, como sefala la Exposicion de
motivos, con la normativa internacional que, efectivamente, utiliza el término
“fecha”, tanto la LJPDI (articulo 23), como la LM (articulo 13) recogen la
misma referencia al “momento” de presentacidon, y los respectivos
Reglamentos de desarrollo de las tres leyes senalan que se hara constar el
numero de registro, asi como el dia, hora y minuto de depdsito. En
consecuencia, si tal determinacion no tiene trascendencia, debiera
modificarse el Reglamento, para no inducir a confusiéon sobre el modo de
resolver cualquier controversia sobre la novedad de la patente (articulo 6.2
LP).

DECIMOSEPTIMA.- El nuevo articulo 47 bis traslada lo dispuesto por el TS]
de Madrid en sentencia de 25 de abril de 2019 (ECLI), y que efectivamente
viene a determinar que no procede un control jurisdiccional auténomo sobre
los efectos de una nulidad de la patente de base declarada por la Camara de
Recursos - y, en concreto sobre la nulidad del Certificado complementario de
proteccion derivado de dicha nulidad de la patente de base-, sino que, cuando
la «[n]ulidad proviene de la citada Camara, lo que debe hacer la Oficina es
proceder a la cancelacion del CCP, lo que determina la publicacion de dicha
cancelacion por la nulidad declarada».

DECIMOCTAVA.- Puesto que la atribucién de la competencia para la revision
jurisdiccional de los actos de la OEPM en materia de patentes no es sino
consecuencia de la atribucidn competencial establecida por la reforma
operada por la Ley Organica 7/2022, de 23 de julio, debe introducirse en el
texto anteproyectado, tal y como se expone en la MAIN, un nuevo articulo
54bis en el que se haga remision a la LM, asi como a la regulacién vigente en
la LOP] y en la LEC.

DECIMONOVENA.- Se introduce un nuevo articulo 120 bis que prevé la
suspension de procedimientos judiciales cuando estuviera pendiente un
procedimiento administrativo de oposicién, de limitacién o de revocacién en
la OEPM o en la Oficina Europea de Patentes. Seria conveniente llevar a cabo
una regulacidn completa de la litispendencia, conexidad y prejudicialidad, de
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tal forma que venga referida tanto a la suspension de los procedimientos
judiciales como de los procedimientos administrativos ante la pendencia de
procesos de una y otra naturaleza sobre la patente en cuestion, tal y como
se hace en el articulo 61 bis LM, si bien en este caso viene referido
Unicamente a la nulidad de la marca, y mas alla de lo previsto en el apartado
4 del articulo 105 LP. En todo caso, el prelegislador ha optado por contemplar
para todos los supuestos de oposicion, limitacién y revocacion de patente el
remedio de la prejudicialidad civil, con suspension del procedimiento, en
términos potestativos, en sintonia con lo dispuesto en el articulo 43 de la LEC.
Se sugiere que se establezca con claridad desde qué momento se producen
los efectos de la pendencia o litispendencia respecto del procedimiento
administrativo, tomando como guia lo dispuesto en el articulo 410 LEC
(interposicidén de la solicitud o demanda que después es admitida).

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder
Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid 25 de mayo
de 2023.

José Luis de Benito y Benitez de Lugo
Secretario General
(firmado electrénicamente)
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