CRONICA: LA NUEVA LEY DE MARCAS DE 7 DE
DICIEMBRE DE 2001

Rafael Garcia Pérez

El nuevo siglo comienza con una Ley de Marcas' que, con mayor o menor éxito
segun los casos, asume el reto de satisfacer las modernas necesidades del mercado, incor-
porar el fruto de afios de experiencia bajo la Ley anterior, respetar la distribuciéon de com-
petencias derivada de nuestro orden constitucional y cumplir las obligaciones asumidas
por el Estado espaiiol a escala comunitaria e internacional. En las siguiente paginas tra-
taremos de exponer algunas de las novedades mas relevantes de la nueva Ley.

La Exposicion de Motivos establece sin rodeos tres 6rdenes de consideraciones
que actuaron como motor para la promulgacién de la Ley:

a) PRIMERA CONSIDERACION MOTIVADORA DE LA PROMULGACION
DE LA LEY: dar cumplimiento a la STC 103/1999, de 3 de junio®, que delimita las com-
petencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades
Autdénomas y al Estado, deslindando la competencia legislativa que pertenece a este
ultimo ex articulo 149.1.9 CE (“legislacion sobre propiedad intelectual e industrial”) de
la competencia de ejecucion correspondiente a las Comunidades Auténomas en virtud
de los Estatutos de Autonomia’.

En el fallo, el TC sentencié que “es constitucionalmente legitimo el estableci-
miento de un Registro estatal de marcas y nombres comerciales. Y que, habiendo de
atribuirse al Estado... la competencia para llevar a cabo la resolucidén concediendo la
inscripcion..., las competencias de ejecucion de las Comunidades Auténomas se pro-
yectaran solamente sobre aquellos momentos de la regulacion que resulten separables
de los anteriores” (fundamento juridico 6). En concordancia con la decision del
Tribunal, el articulo 1.3 proclama que “el Registro de Marcas tendré caracter unico en
todo el territorio nacional y su llevanza correspondera a la OEPM, sin perjuicio de las
competencias que en materia de ejecucion de la legislacion de propiedad industrial
corresponden a las Comunidades Autéonomas, segun se desarrolla en esta Ley”.

A lo largo de la norma se contienen varios preceptos ilustrativos de las mencio-
nadas competencias de ejecucion, principalmente el articulo 11.1, segin el cual “la soli-

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE de 8 de diciembre de 2001, p. 45579 y ss.

2 Existen varios comentarios a la sentencia. Vid., por todos, GOMEZ MONTERO, J., “Competencia
de las Comunidades Auténomas en materia de marcas y otros signos distintivos (Comentario a la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor, Tomo
XX, 1999, pp. 489-509.

3 Todas las Comunidades Autonomas, excepto Ceuta y Melilla, han asumido la competencia ejecuti-
va en materia de propiedad industrial.
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citud del registro de marca se presentara en el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o
comercial serio y efectivo”; y el 16, que impone al érgano competente para recibir la
solicitud la realizacion de un examen formal de la misma®.

La disposicion transitoria quinta dispone que “las Comunidades Auténomas que
estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecucion de la legislacion de
propiedad industrial, previa coordinacion con la OEPM, publicaran en sus respectivos
Boletines Oficiales la fecha a partir de la cual iniciara su funcionamiento el 6rgano com-
petente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en
esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos 6rganos, las funciones registra-
les que los mismos tienen atribuidas serdn ejecutadas por la OEPM”.

El TC también subray6 que la competencia ejecutiva en materia de rotulos de
establecimiento corresponde a las Comunidades Auténomas que hubieran asumido la
competencia ejecutiva en materia de Propiedad Industrial (fundamento juridico 12),
hecho que pudo haber influido en la supresion del caracter registral de los rétulos de
establecimiento que caracteriza a la nueva Ley de Marcas®.

En efecto, la Ley se limita a la regulacién de las marcas y los nombres comer-
ciales, si bien establece un régimen transitorio de los rétulos de establecimiento regis-
trados en la disposicion transitoria tercera, regulando en la cuarta la proteccion extra-
rregistral de los rotulos de establecimiento definitivamente cancelados.

Asi las cosas, la proteccion del rotulo de establecimiento quedara relegada a la
normativa sobre la competencia desleal, particularmente, como indica la disposicion
transitoria tercera, a los articulos 6°y 127 de la Ley de Competencia Desleal, aunque, evi-
dentemente, podran entrar en juego otros articulos de la misma, particularmente la clau-
sula general contenida en el articulo 5, cuando las circunstancias del caso lo reclamen.

Por tltimo, la Ley, avalada en este punto por la jurisprudencia constitucional
(fundamento juridico 13), dispone que “tanto la solicitud como los demas documentos
que hayan de presentarse en la OEPM deberan estar redactados en castellano. En las
Comunidades Auténomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos,
ademas de en castellano, podran redactarse en dicha lengua” (articulo 11.9)%.

4 En concreto, examinara si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha
de presentacion conforme al articulo 13; si ha satisfecho la tasa de solicitud; si la solicitud de marca reune
los demas requisitos formales establecidos reglamentariamente; y si el solicitante esta legitimado para soli-
citar una marca conforme al articulo 3 de la Ley.

5 Vid. GOMEZ MONTERO, J., “Régimen transitorio de los rétulos de establecimiento™; ponencia
presentada en el “Seminario sobre la nueva Ley de Marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de
Organizacion Industrial en Madrid, los dias 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 2 (disponible en
http://www.oepm.es/internet/noticias/primera.htm).

6 “Actos de confusion.-Se considera desleal todo comportamiento que resulte idoneo para crear con-
fusién con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociacién por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacion es
suficiente para fundamentar la deslealtad de una practica”.

7 “Explotacion de la reputacion ajena.-Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en benefi-
cio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en
el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de ori-
gen falsas acompafiados de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones
tales como <modelo>, <sistema>, <tipo>, <clase> y similares”.

8 Vid., en idéntico sentido, el articulo 16.3 de la Ley de 1988.
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b) SEGUNDA CONSIDERACION MOTIVADORA DE LA PROMULGACION
DE LA LEY: incorporar a nuestra legislacion de marcas las disposiciones de caracter
comunitario e internacional a que esta obligado o se ha comprometido el Estado espaifiol.

La construccion de un sistema comunitario de marcas’, tejido laboriosamente en
los ultimos afios, ha creado ciertas exigencias ineludibles para el Estado espaiiol. Si bien
la antigua Ley satisfacia ya algunas de ellas, es cierto que, como indica FERNANDEZ-
NOVOAY, el “inoportuno apresuramiento en su aprobacion” provoco que el beneficio-
so efecto unificador de la Primera Directiva sobre Marcas no alcanzase en su totalidad
ala Ley de 1988, lo que causé la existencia de divergencias entre ambas normas.

En esta linea de adecuacion de la Ley al Derecho comunitario, destaca la consa-
gracion del agotamiento comunitario del Derecho de marca, en cumplimiento de lo esta-
blecido por el articulo 7" de la Directiva. Asi, mientras el articulo 32.1 de la antigua Ley
indicaba que “el derecho conferido por el registro de la marca no permitira a su titular
prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en Espafia con
dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso”, el actual articulo 36 dis-
pone que “el derecho conferido por el registro de marca no permitira a su titular prohi-
bir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio
Econémico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

La incidencia de la Directiva (articulos 9, 10, 11 y 12) se muestra también en la
incorporacion de la figura de la prescripcion por tolerancia y en el reforzamiento de la
obligacion de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento'.

Con la inclusion de la prescripcion por tolerancia se pretende principalmente
proteger la situacion juridica de los titulares de buena fe frente a abusos de aquellos que
pospongan su actuacion hasta ¢l momento en el que la marca ajena haya alcanzado pres-
tigio en el mercado, esperando asi obtener una compensaciéon econdmica. El articulo
52.2 manifiesta que “el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una
marca posterior registrada durante un periodo de cinco afios consecutivos con conoci-
miento de dicho uso no podré solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior
ni oponerse al uso de la misma basandose en dicho derecho anterior para los productos
o los servicios paralos cuales se hubiera utilizado la marca posterlor salvo que la soli-
citud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la accidn sera imprescripti-
ble. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no
podra oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda
invocarse contra la marca posterior”.

Por su lado, la obligacion de uso de la marca se refleja en el articulo 39 de la Ley,
que afirma que “si en el plazo de cinco afios contados desde la fecha de publicacion de
su concesion, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en Espafia para

9 Son fundamentales dos normas, la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [en
adelante, la Directiva], y el Reglamento (CE) ntimero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria [en adelante, RMC].

10 FERNANDEZ NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 47.

11 “Agotamiento del derecho conferido por la marca 1. El derecho conferido por la marca no permi-
tird a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca
por el titular o con su consentimiento 2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuando el
estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializaciéon”. Vid. también el articulo 13
del RMC.

12 Las figuras mencionadas han tenido también eco en el RMC (articulos 15, 50 y 53).
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los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido sus-
pendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca quedara sometida a
las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de
la falta de uso”. El articulo 55 indica en su letra c) que se declarara la caducidad de la
marca y se procedera a cancelar el registro cuando no hubiera sido usada conforme al
articulo 39 de la Ley.

En relacion con lo anterior, el Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad
Industrial”’, ha manifestado que “... los Agentes tendremos ahora que advertir a nues-
tros clientes de la necesidad de usar la marca para cada uno de los productos y servicios
cubiertos por el registro, ya que desaparece la posibilidad de salvar un registro median-
te la prueba de uso para alguno de los productos o servicios cubiertos por el registro o
para productos o servicios similares a los del registro, aunque sean de distinta clase. En
el futuro (que ya es hoy —este precepto ya esta en vigor-), s6lo podra conservarse el
registro, en caso de accion de caducidad, para los productos o servicios concretos para
los que se use”.

El concepto de marca (articulo 4) también ha experimentado, por influencia de
la Directiva (articulo 2), ciertas variaciones: “todo signo susceptible de representacion
grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empre-
sa de los de otras”. Llama la atencidén que, a pesar de que la Directiva silencia este
aspecto, el apartado 2 del articulo 4 incluye, entre los signos que pueden constituir una
marca, los sonoros™. Nada se dice, sin embargo, de los olfativos®.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas, de 27 de junio de 1989*, el Acuerdo ADPIC" y el Tratado sobre el Derecho
de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994, adoptado en el marco de. la
OMPI, han forzado al legislador a introducir otras novedades de interés, entre las que
destaca, por su importancia, la implantacion de la marca multiclase. El articulo 19 de la
Ley de 1988 indicaba que “la solicitud de registro de una marca no podra comprender
mas que una sola clase de productos o servicios del nomenclator internacional estable-
cido en virtud del Arreglo de Niza de junio de 1957”. En cambio, el articulo 12.2 de la

13 GIL VEGA, V. (Pte. del Colegio Agentes Propiedad Industrial), “La nueva Ley de Marcas desde la
perspectiva de los Agentes de Propiedad Industrial”; ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva
Ley de Marcas”, organizado por la OEPM y la Escuela de Organizacién Industrial en Madrid, los dias 17 y
18 de diciembre de 2001, p. 8 (disponible en http://www.oepm.es/internet/noticias/primera.htm).

14 Tampoco aparecen mencionados en el articulo 4 del RMC (“Signos que pueden constituir una marca
comunitaria”).

15 Sobre la registrabilidad de los signos sonoros y los olfativos y los problemas que plantean en rela-
cion con su representacion grafica, vid. FERNANDEZ NOVOA, op.cit., p. 41 y ss.

16 “Su incorporacion al Derecho espaiiol ha exigido reformar el Titulo que en la Ley se dedica a las
marcas internacionales. Asi, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no s6lo en el registro nacio-
nal de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas
lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud inter-
nacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aqui se contempla la posibilidad de trans-
formacion en marca nacional” (Exposicién de Motivos).

17 Ampliacion de la legitimacion para poder solicitar el registro de una marca en Espaiia a los nacio-
nales de los miembros de la OMC; incorporacién del concepto de causas justificativas de la falta de uso de
la marca; proteccion reforzada de las marcas notorias registradas; e introduccion de una nueva prohibicién
absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuan-
do no induzcan a error (Exposiciéon de Motivos).

18 Implantacién de la marca multiclase y la consiguiente creacion de tasas por clase; supresion del
deber de declaracion de uso de la marca; admision de la division de la solicitud o registro de la marca; supre-
sién de la exigencia de titulacién puiblica como requisito de inscripcion del cambio de titularidad de una
marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carécter optativo; desaparicion de las tasas quinquena-
les (Exposicion de Motivos).
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Ley actual prevé que “la solicitud dara lugar al pago de una tasa, cuya cuantia vendra
determinada por el numero de clases de productos o servicios del nomenclator interna-
cional establecido en virtud del Arreglo de Niza ... que se soliciten”. Por su parte, segin
la disposicion transitoria séptima, “a peticion del interesado en la primera renovacion
que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podran unificarse en un
unico registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislacion anterior,
siempre que concurra identidad de titular, de signo y de fecha de presentacion y se abo-
nen las tasas de solicitud de renovacion suplementarias correspondientes.
Reglamentariamente se determinara el procedimiento de fusion”.

¢) TERCERA CONSIDERACION MOTIVADORA DE LA PROMULGACION
DE LA LEY: la Ley pretende incorporar determinadas normas que aconseja la expe-
riencia obtenida bajo la legislacion anterior, las practicas seguidas en otras legislacio-
nes de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas
a las exigencias de la nueva Sociedad de la Informacion.

En primer lugar, cabe subrayar que la Ley establece el principio de la buena fe
registral, disponiendo la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud
en la que se basd dicho registro hubiera sido presentada de mala fe (articulo 51.1 b)®.

Por otra parte, la OEPM no tendra que realizar, en lo sucesivo, el examen referi-
do a las prohibiciones relativas (si se mantiene el examen de oficio de las prohibiciones
absolutas), si bien la Oficina debera comunicar la publicacion de la solicitud, a efectos
simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicita-
dos que hubieran sido detectados como consecuencia de una busqueda informatica rea-
lizada por la Oficina (articulo 18.4).

Seglin la Exposicion de Motivos, el nuevo sistema se alinea, en este ultimo
punto, con los regimenes mayoritarios en nuestro entorno europeo (en particular con el
de la marca comunitaria), imprime velocidad al procedimiento y evita conflictos artifi-
ciales, ya que simplifica la tramitacion en aquellos casos en los que el titular anterior no
tenga interés en oponerse a la nueva solicitud.

La incorporacion de la figura de la “restitutio in integrum” (ya en el Reglamento
sobre la Marca Comunitaria; articulo 78) constituye otra novedad destacada, que logra
“evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el
interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida™®. Con esta finalidad, el
articulo 25 apunta que “el solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en
un procedimiento ante la OEPM que, aun habiendo demostrado toda la diligencia reque-
rida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha
Oficina, sera, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera
tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su
Reglamento, la pérdida de un derecho”. La disposicion adicional séptima extiende el
restablecimiento de derechos proclamado por el articulo 25 a las patentes, modelos de
utilidad, topografias de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales
y artisticos, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza.

19 El articulo 3.2 de la Directiva indica que cualquier Estado miembro podra prever que el registro de
una marca sea denegado o, si esta registrada, que pueda declararse su nulidad, cuando la solicitud de regis-
tro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

El articulo 51.1 del RMC establece que se declarara la nulidad de una marca comunitaria cuando al
presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

20 Cfr. Exposicion de Motivos.
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Con la nueva Ley, por otro lado, la posicion exclusiva del titular de la marca se
fortalece de varias maneras que examinaremos a continuacion:

a) Se amplia el alcance del ius prohibendi a los medios de identificacion del pro-
ducto o servicio (envoltorios, embalajes, etiquetas), cuando exista la posibilidad de que
dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos (articulo 34.3 f).

b) En la linea de adaptacion del Derecho de marcas a los nuevos tiempos, el arti-
culo 34 prohibe utilizar en redes de comunicacion telematica o como nombre de dominio:

- cualquier signo idéntico a la marca registrada para productos o servicios idénti-
cos a aquellos para los que la marca esté registrada;

- cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca registrada y por ser
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusion
del publico; el riesgo de confusidon incluye el riesgo de asociacion entre el signo
y la marca;

- cualquier signo idéntico o semejante a la marca registrada para productos o ser-
vicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca,
cuando ésta sea notoria o renombrada en Espafia y con la utilizacion del signo
realizada sin justa causa se pueda indicar una conexion entre dichos bienes o ser-
vicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implica un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la noto-
riedad o renombre de dicha marca registrada.

c) El articulo 43 reconoce la importancia de la funcidn indicadora de la calidad
y la funcion condensadora del goodwill que la marca desempefia®, considerando indem-
nizable el perjuicio causado al prestigio o reputacion de la marca por el infractor, espe-
cialmente, por una realizacion defectuosa de los productos ilicitamente marcados o una
presentacion inadecuada de aquélla en el mercado.

El parrafo 5 del mismo articulo permite obtener una indemnizacion sin necesi-
dad de probar los dafios o perjuicios ocasionados por la violacion (prueba que puede
conllevar un alto grado de dificultad), al establecer que “el titular de la marca cuya vio-
laciéon hubiera sido declarada judicialmente tendra, en todo caso y sin necesidad de
prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacioén de dafios y perjuicios
el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o ser-
vicios ilicitamente marcados”.

d) Se presta atencion especial a la regulacion de las marcas notorias y renom-
bradas, que la Exposicién de Motivos resume asi: “se establece, por primera vez en
nuestro ordenamiento, una definicion legal del concepto de marca notoria y renombra-
da, fijando el alcance de su proteccion. La marca notoria es la conocida por el sector
pertinente del publico al que se destinan sus productos o servicios vy, si esta registrada,
se protege por encima del principio de especialidad segin su grado de notoriedad y, si
no lo est4, se faculta a su titular no sdlo a ejercitar la correspondiente accion de nulidad,
como hasta la fecha, sino ademas a presentar oposicion al registro en la via administra-
tiva. Cuando la marca es conocida por el publico en general, se considera que la misma
es renombrada y el alcance de su proteccion se extiende a cualquier género de produc-
tos o servicios. La misma proteccion se otorga al nombre comercial notorio o renom-
brado registrado”.

21 Vid. FERNANDEZ NOVOA, op.cit., p. 56 y ss., y AREAN LALIN, M., “En torno a la funcién
publicitaria de la marca”, ADI, T-VIII, 1982, pp. 57-83.
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e) El articulo 35 dispone que “si la reproduccion de una marca en un dicciona-
rio, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresion de que constituye el tér-
mino genérico de los bienes o servicios para los que esta registrada la marca, el editor,
a peticion del titular de la marca, velara por que la reproduccion de ésta vaya acom-
pafiada, a mas tardar en la siguiente edicion de la obra, de la indicaciéon de que se trata
de una obra registrada””. El articulo precedente debe ponerse en relacion con el 5.1 d)
y el 55.1 d). El prlmero (prohibiciones absolutas) dispone que no podran registrarse
como marca los signos “que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones
que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el
lenguaje comun o en las costumbres leales y constantes del comercio”. Segin el segun-
do se declararé la caducidad de la marca y se procederd a cancelar el registro “cuando
en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designacion usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”. En este
contexto juridico se comprende perfectamente el interés del titular de la marca en man-
tener la fuerza distintiva del signo, ya que, en definitiva, los signos que carezcan de
cardcter distintivo no podran registrarse como marca (articulo 5.1 b).

f) En lo concerniente a las acciones que puede ejercer el titular, se incorpora la
destruccion o cesion con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccién del actor, y a
costa siempre del condenado, de los productos ilicitamente identificados con la marca
que estén en posesion del infractor (articulo 41.1 d).

g) Por ultimo, el articulo 44%, que regula las indemnizaciones coercitivas, y la
disposicion adicional decimoséptima®, completan el reforzado sistema de proteccion
del titular de la marca.

Desde otra perspectiva, novedad relevante de la Ley es la desaparicion de la figu-
ra de la marca derivada® y de la ampliacion de marca, “en armonia con los sistemas
mayoritarios de nuestro entorno comunitario”. La Exposicion de Motivos declara que
“la proteccion que estas modalidades otorgaban se logra de modo mas simple y con igual
alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo
principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de caracter accesorio, para el caso
de las marcas derivadas; o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a
que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliacién de marca™.

Por otro lado, y como indica la Exposicién de Motivos, se reordena la regulacion
de las marcas colectivas y de garantia y la nulidad y caducidad de la marca se comple-
tan y sistematizan.

22 Este precepto plasma casi literalmente el articulo 10 del RMC.

23 “Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacion de una marca, el Tribunal fijara una
indemnizacién de cuantia determinada no inferior a 600 euros por dia transcurrido hasta que se produzca la
cesacion efectiva de la violacion. El importe de esta indemnizacion y el dia a partir del cual surgira la obli-
gacion de indemnizar se fijara en ejecucién de sentencia”.

24 “Si la sentencia por violacion del derecho de marca impusiera el cambio de denominacion social y
éste no se efectuara en el plazo de un afio, la sociedad quedara disuelta de pleno derecho, procediendo el
Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelacion, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 44
de esta Ley”.

25 Sobre la marca derivada, vid. AREAN LALIN, M., El cambio de forma de la marca. Contribucion
al estudio de la marca derivada, Publicaciones de la Obra Social Caixa Galicia, 1985.

26 Cfr. Exposiciéon de Motivos.

27 Segun el articulo 33, “la marca no se modificara en el registro durante el periodo de vigencia, ni tam-
poco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccion del titular, toda modifica-
cion o supresion de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada ori-
ginariamente, podra registrarse a instancia del titular”. Vid., en idéntico sentido, el articulo 48 del RMC.
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Por ultimo, resta destacar la atencion que la Ley ha prestado a las tecnologias de
la Sociedad de la Informacion. En esta linea innovadora, el apartado tercero del articu-
lo 29 prevé que “cuando el interesado asi lo solicite, las notificaciones se realizaran
mediante publicacion en el <Boletin Oficial de la Propiedad Industrial>, mediante tele-
fax, mediante correo electronico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga
la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas”.

La disposicion adicional sexta, en esta misma senda, dispone que la OEPM
pondra a disposicion del pablico el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” en
soporte informatico que haga posible su lectura, y la disposicion adicional octava facul-
ta al Ministerio de Ciencia y Tecnologia para que en el plazo de dos afios determine, en
colaboracion con las Comunidades Autonomas que hayan asumido competencias en la
materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentos
entre la OEPM, los drganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autonomas
y los usuarios de sus servicios podran o, en su caso, deberan presentarse o remitirse en
soporte electronico. El importe de las tasas de solicitud de registro, division de la soli-
citud y de renovacion quedara reducido un 15% cuando los interesados presenten dichas
solicitudes en soporte magnético o por medios telematicos®.

Otras particularidades de la nueva Ley merecen ser apuntadas antes de dar por
concluida esta cronica:

a) La Ley otorga una nueva definicion al nombre comercial: “todo signo suscep-
tible de representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que
sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares” (articulo 87). El articulo 87, en su parrafo 3, considera aplicables al nombre
comercial, salvo disposicion en contrario y en la medida en que no sean incompatibles
con su propia naturaleza, las normas de la Ley relativas a las marcas. También merece
ser destacado que no existe un equivalente al articulo 79 de la Ley de 1988, que per-
mitia transmitir el nombre comercial tinicamente con la totalidad de la empresa.

b) La disposicion adicional decimocuarta ordena que “los organos registrales
competentes para el otorgamiento o verificacion de denominaciones de personas juridi-
cas denegaran el nombre o razon social solicitado si coincidiera o pudiera originar con-
fusidn con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que
resultan de esta Ley, salvo autorizacion del titular de la marca o nombre comercial”. El
articulo presenta problemas en relacion con las marcas notorias, como se ha encargado
de subrayar un registrador mercantil: “A la inexistencia de un Registro oficial de mar-
cas y nombres comerciales notorios a los que pueda dirigirse una consulta previa, se une
el desconocimiento del Registro Mercantil Central en la fase de peticion del nombre
social, del futuro objeto o actividad social de la entidad cuya constitucion se pretende,
por lo que dificilmente pueden entrar en juego los principios recogidos en el articulo 34
de la nueva Ley de Marcas, tendentes a conferir a sus titulares un derecho exclusivo tal,
que impida la confusion, el uso o aprovechamiento indebidos por terceros, de signos
idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos o semejantes”™.

28 Vid. también la disposicién adicional undécima, segiin la cual la OEPM, en colaboracion con las
Comunidades Auténomas, podra poner a disposicion a través de redes de comunicacion telematica con
caracter gratuito el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

29 BENAVIDES DEL REY, J.L., (Registrador mercantil central), “Marcas y denominaciones socia-
les”, ponencia presentada en el “Seminario sobre la nueva Ley de Marcas™, organizado por la OEPM y la
Escuela de Organizacion Industrial en Madrid, los dias 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 5 (disponible en
http://www.oepm.es/internet/noticias/primera.htm).
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¢) La disposicién adicional primera realiza una remision a las normas contenidas
en el Titulo XIII (jurisdiccion y normas procesales, articulos 123-128) de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, a excepcion del articulo 128, si bien debe tener-
se en cuenta que la disposicion adicional tercera modifica los articulos 125 y 155 de la
Ley de Patentes.

d) Segtin la disposicion final tercera la Ley entra en vigor el 31 de julio de 2002.
No obstante, entran en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el BOE, el Titulo
V (“Contenido del derecho de marca”: cap. I, “Efectos del registro de la marca y de su
solicitud”; cap. II, “Obligacion de uso de la marca”; cap. III, “Acciones por violacion
del derecho de marca”; cap. IV, “La marca como objeto de derecho de propiedad”), el
articulo 85 (“Declaracion posterior de la caducidad o nulidad”), las disposiciones adi-
cionales tercera (“Modificacion de la Ley de Patentes™), cuarta (“Cumplimiento de tra-
mites”), octava (“Utilizacién de medios electronicos™), décima (“Régimen contractual
y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la OEPM”), undécima
(“Prestacion de servicios de informacion por medio de redes de comunicacion telema-
tica”), decimotercera (“Modificacion de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion
del Organismo auténomo <Registro de la Propiedad Industrial>”), decimocuarta
(“Prohibicién de otorgamiento de denominaciones de personas juridicas que puedan
originar confusion con una marca o nombre comercial notorios o renombrados” y deci-
moquinta (“Cooperacion de la OEPM con Organizaciones Internacionales y Oficinas
extranjeras”).
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