En este nimero de la Revista de Economia Industrial dedicado a los bienes intangibles no
podia dejar de hacerse una resena de la reciente reforma de la legislacion de marcas, tanto
a nivel europeo como en Espana, que ha supuesto una variacion sustantiva de su ordenacion,
con las implicaciones y efectos que ello conlleva.

LA INCORPORACION AL DERECHO ESPANOL DE LA
NUEVA ESTRATEGIA DE LA UNION EUROPEA
EN MATERIA DE MARCAS

Las marcas, que son uno de los activos intangibles
(fondo de comercio) mds valiosos de la empresa, so-
bre las que giran la produccion, la innovacion, el mar-
keting, la publicidad, entre ofros elementos, fambien
fienen como objeto la proteccion de los productos
O senvicios que identifican, precisamente al servir de
signo distintivo de los mismos. A pesar de ser bienes
intangibles, las marcas son el vinculo directo entre
empresay consumidor, en el que generan un plus de
confianza al garantizarle un nivel de calidad que fide-
liza al cliente y, especialmente si son renombradas, se
convierten por st mismas en un polo de atraccion de
los consumidores.

ELVALOR DE LA MARCA

El desarrollo de las marcas genera valor anadido y
crecimiento en la economia.

En un reciente estudio (1), de mayo de 2019, "PYMEs
de alto crecimiento y derechos de propiedad inte-
lectual en Europa”, realizado conjuntamente por la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Euro-
pea (EUIPO) y por la Oficina Europea de Patentes
(EPO), se analiza la correlaciéon entre las activida-
des de propiedad industrial de las PYMES vy la pro-
babilidad de que se conviertan en PYMEs de alto
crecimiento (fasa de crecimiento en los ingresos
del 20% o mds durante un periodo de tres anos).
Son empresas basadas en la innovacion, que re-
presentan en torno al 6% del total de las Pymes
pero crean alrededor del 28% del empleo neto, y
que, al ser innovadoras, dependen en gran medi-
da de la protecciéon de sus derechos de propiedad
industrial. Este estudio pone de manifiesto que las
Pymes que han registrado derechos de propiedad
industrial fienen un 10% mds de probabilidades de
convertirse en una Pyme de alto crecimiento. En las
industrias de consumo no duradero, las Pymes que
han registrado una marca de la Unién Europea tie-
nen un 62% Mmds de probabilidades de experimen-
tar un alto crecimiento, tal vez, porque el registro de
una marca estd relacionado con la entrada en el
mercado y, por tanto, con el crecimiento de la fac-
furacion, asi como con la mayor capacidad para
mantener el crecimiento a fravés de la creacion,

proteccion y explotacion de los activos intelectua-
les de la empresa.

Este andlisis enfronca con otro estudio realizado
hace diez anos por la Oficina Espanola de Patentes
y Marcas (OEPM) y la Asociacién Nacional para la
Defensa de la Marca (ANDEMA) (2), segun el cual el
impacto de las empresas con marcas en la econo-
mia espanola suponia en torno al 40% del PIB y all
33% del empleo total, alrededor del 46% del total
de los ingresos tributarios liquidos y un porcentaje
similar de las cotizaciones a la Seguridad Social, el
45% del total de exportaciones, asi como el 55%
del total de inversiones de las empresas en |+D+i,
el 60% del volumen de negocio generado por el
sector de la distribucion comercial y mds del 75%
del total de la inversion publicitaria.

El valor de la marca (brand equity) es mucho mdas
que la simple diferenciacién de un producto o ser-
Vicio € incluye el conjunto de activos y pasivos vin-
culados a la misma que incrementan o disminuyen
el valor suministrado por el producto, tales como la
lealtad a la marca, la notoriedad de la marca, las
asociaciones de marca y el valor percibido.

Como se pone de manifiesto en los rankings anuao-
les sobre las marcas globales mds valiosas, el ele-
vado valor comercial que pueden llegar a tener las
marcas, gue exige otorgarlas una elevada protec-
cién juridica, no para de crecer a nivel global, apa-
reciendo en los primeros puestos las empresas lide-
res mundiales en los sectores mds dindmicos. Son
estas empresas las que producen un mayor impac-
to en la economia, tanto en términos de empleo vy
de contribucién al PIB como en el de exportaciones
y de inversiones en I+D+iy en publicidad.

En el ano 2019 (3), Amazon ocupa por primera vez
el primer puesto con un valor comercial de su mar-
ca de 315.505 millones de ddlares, adelantando
a Apple y Google con un valor de 309.527 y de
309.000 millones de dolares, respectivamente,
y acabando con la hegemonia de las empresas
tecnoldégicas americanas. También se detecta un
mayor crecimiento en las marcas chinas, que ocu-
pan los puestos 7 (Alibaba con un valor de 131.246
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millones de ddlares) y 8 (Tencent con un valor de
130.862 millones de ddlares).

LA FUNCION DE LA MARCA

En los mercados de productos y servicios regidos por
la libre competencia los derechos de propiedad in-
dustrial conferidos por las marcas son esenciales para
gue la competencia no esté falseada, ya que las em-
presas deben estar en condiciones de captar clientela
por la calidad de sus productos, 1o cual sélo es posible
si existen signos distintivos que permiten identificarlos.
Con ello, podriamos apuntar como principales funcio-
nes de las marcas las siguientes:

Reserva de mercado: al fratarse de derechos de
exclusiva y excluyentes, originan en el mercado un
espacio reservado a su titular, de manera que sin
el consentimiento de éste nadie puede introducir
los productos o servicios distinguidos por la marca,
gue quedan sustraidos al principio de libre empre-
say, por tanto, al de libre competencia.

Funcidn de blogueo: una vez concedida una
marca a un titular, quedan excluidos fodos los de-
mds de la explotacion de su objeto, produciendo
un efecto de blogueo. Es decir, una vez registra-
da una marca ya no se puede conceder a nadie
mds y los productos o servicios amparados por la
misma solo pueden explotarse por su titular o por
|os licenciatarios.

Funcién de interés publico:las marcas desempe-
Aa una importante funcién de interés publico,
siviendo a la defensa del consumidor a fravés
de la indicacién del origen de sus productos, al
ofrecerle garantia, seguridad, calidad e imagen
y evitarle el riesgo de confusion al elegir los pro-
ductos.

Funcién de proteccion del titular: proporciona pro-
feccion de los intereses privados de sus titulares,
facilitando la distincidn de la procedencia empre-
sarial y de la calidad de los productos y servicios
gue identifican, de condensaciéon de la buena re-
putacion o fama de la empresa y de publicidad,
puesto que son capaces de atraer por si mismas
alos consumidores.

El conjunto de estas funciones justifica y exige la pro-
feccion juridica de la marca.

UNA ESTRATEGIA PARA EUROPA

La Comunicacion de la Comision de 16 de julio de
2008 “Derechos de propiedad industrial: una estrate-
gia para Europa” [COM(2008) 465 final], que constituye
el germen de la actual reforma europea de marcas,
subraya la importancia de que la Unién Europea tenga
una estrategia en materia de marcas que satisfaga las
necesidades y expectativas de las empresas europeas
y les permita competir a nivel global en condiciones
favorables, comprometiéndose la Comision a que la

profeccion que confieren las marcas sea eficiente y
rentable y a lograr un sistema de marcas de gran ca-
lidad

La pertenencia de Espana a la UE desde 1986 ha sido
el motor de las sucesivas reformas de la legislacion de
marcas espanola ya que, para la consecucion de un
mercado inferior Unico, es necesario amonizar las le-
gislaciones marcarias nacionales de los distintos Esta-
dos miemlbros entre si'y con la de la propia UE.

Ello es asi puesto que para ofrecer una proteccion mds
potente a las marcas europeas, desde 1996 coexisten
el régimen de protecciéon de las marcas nacionales
de los EM con el régimen de proteccion de las mar-
cas de la UE de dmbito supranacional, fanto por su
normativa reguladora integrada por reglamentos eu-
ropeos como por el dmbito teritorial de aplicacion de
las mismas, que es la UE, tendiendo este sistema dual
a converger hacia un sistema mds uniforme como se
evidencia en la actual reforma en curso.

La actual estrategia asume las conclusiones de la evo-
luacion del sistema de marcas de la UE realizado por
el Instituto Max Planck entre noviembre de 2009 vy fe-
brero de 2011, que ponen de manifiesto que la mejor
y mds proporcionada opcidn para alcanzar los objeti-
VOS perseguidos era la de un incremento parcial de la
aproximacion de las legislaciones nacionales y de su
coherencia con el sistema de la marca de la Union Eu-
ropea (MUE), armonizando las legislaciones nacionales
con los aspectos sustantivos del reglamento de la MUE,
asi como las principales normas de procedimiento,
para crear un sistema armaonico complementario de
proteccion de marcas en Europa.

LA REFORMA DEL DERECHO EUROPEO DE MARCAS

El objetivo principal de la reforma europea consiste
en fomentar la innovacion y el crecimiento econé-
mico mediante unos sistemas de registro de marcas
de toda la UE mds accesibles y eficientes, especial-
mente para las PYMEs, gracias a una reduccion de
sus costes y de su complejidad y a un incremento de
su rapidez, previsibilidad y seguridad juridica.

Se pretende asi incrementar la competitividad de las
empresas europeas para fomentar y crear un mer-
cado interior que funcione correctamente. Para ello,
es necesaria una mayor aproximacion de las legis-
laciones marcarias nacionales a los aspectos ma-
teriales del Derecho de marcas de la Unién, elimi-
nando las disparidades que puedan obstaculizar la
libre circulacion de mercancias vy la libre prestacion
de servicios, asi como falsear la competencia en el
mercado interior (asf se manifiesta en el consideran-
do 8 Directiva 2015/2436).

La creacién en 1996 de la marca comunitaria ori-
gind un sistema dual de proteccion o registro de
marcas de la UE, que sigue rigiendo hoy, lo que sig-
nifica que las marcas pueden registrarse en toda la
UE o en uno o varios Estados miemibros (EM). De esta
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manera, si se busca proteccion Unicamente en un
EM la marca debe solicitarse directamente a la ofi-
cina de dicho EM, mientras que si se desea que la
marca esté protegida en todos los EM de la UE debe
solicitarse en la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea (EUIPO) con sede en Alicante.

Esta dualidad del sistema europeo de proteccion de
las marcas hizo gue el Consejo Europeo de 25 de
mayo de 2010 encomendara a la Comisidn Euro-
pea la elaboracion de una propuesta de revision del
sistema de proteccion de marcas que redujera las
zonas de divergencia existentes entre los sistemas
de registro nacionales de los EM y el sistema de la
marca de la UE (MUE), y fomentase la innovacion y
el crecimiento econdmico mediante unos sistemas
de marcas mds accesibles, eficientes y rentables
para las PYMEs.

La revision europea del sistema de marcas se ha
efectuado mediante:

* Lo Directiva 2015/2436, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas
(en adelante, la directiva), cuya fecha limite de
fransposicion, salvo para su arficulo 45, era el 14
de enero de 2019;

* El Reglamento (UE) 2015/2424, actualmente
integrado en la versién codificada del Regla-
mento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre
la marca de la Unién Europea (en adelante,
RMUE), que se aplica desde el 1 de octubre de
2017 y cuyo objetivo consiste en establecer un
régimen de marcas que prevea una proteccion
uniforme y produzca los mismos efectos en toda
la UE. El RMUE ha cambiado la denominacion
de la Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior (OAMI) por la de Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) y la de
las marcas comunitarias por la de marcas de
la Unién.

La reforma confirma los principios bdsicos del siste-
ma de la MUE y frata de hacer mds eficiente y uni-
forme el sistema dual de marcas y de modernizarlo
para adaptarlo a la era de Intermnet, optimizando los
procedimientos y aumentando la seguridad juridi-
ca, asi como definiendo las tareas de la EUIPO y sus
relaciones de cooperacion y convergencia con las
oficinas de los EM con el propdsito de armonizar las
practicas administrativas y desarrollar instrumentos
comunes. Asimismo, frata de lograr una mayor co-
herencia entre la directiva y el RMUE, unificando los
motivos legales de denegacion de registro y adap-
tadndolos a las normas sobre indicaciones geogrdfi-
Cas.

Los principales cambios del RMUE se han infroduci-
do, a partir del 1 de octubre de 2017, en tres dmbi-
tos principales:

e Supresion del requisito de la representacion
grdfica, pudiendo representarse los signos dis-
fintivos de cualquier forma que se considere
adecuada usando la tecnologia generalmente
disponible, siempre que la representacion sea
clarag, precisa, completa en si misma, facilmen-
te accesible, infeligible, duradera y objetiva.
Esta modificacion abre la puerta al registro de
marcas de movimiento, multimedia, hologra-
mas, y a cualesquiera ofras que aparezcan con
las nuevas tecnologias.

* Marcas de certificacion o de garantia de la
UE, que, aunque ya existen en los sistemas de
algunos EM como, por ejemplo, en Espana, el
RMUE las incluye como un nuevo tipo de mar-
ca de la UE, que indican que los productos y
servicios cumplen con una determinada norma
establecida en los reglamentos de uso y estan
sometidos a controles bajo la responsabilidad
del fitular de la marca de certificacion, que no
puede ser una persona que suministre produc-
tos y servicios del tipo certificado.

e Cambios procedimentales en los requisitos for-
males de la solicitud de la MUE, en los procedi-
mientos de oposicion y de anulacion de la MUE,
en la justificacion a través de fuentes on line, en
la prueba de uso, en lenguas y traducciéon y en
nofificaciones y comunicaciones electronicas
con la EUIPO, entre ofros.

LA REFORMA DE LA LEGISLACION ESPANOLA DE
MARCAS

La reforma de la legislacion espanola de marcas se
origina por la necesidad de incorporar a nuestro orde-
namiento juridico intemo la Directiva 2015/2436 dentro
de sus fechas limites de fransposicion: el 14 de enero
de 2019, salvo lo relativo a los nuevos procedimientos
administrativos de nulidad y de caducidad ante la Ofi-
cina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) previstos
en el arficulo 45 de la misma, cuya fecha limite de
fransposicion es el 14 de enero de 2023.

Por ello, se puede hablar de una reforma que se im-
planta en fres fases sucesivas:

* Una primera fase se inicia el 14 de enero de
2019 cuando entran en vigor las modificacio-
nes de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de
Marcas (LM) introducidas por el Real Decreto-Ley
23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion
de directivas en materia de marcas, fransporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de vidje
vinculados, mediante el que se transpone la Di-
rectiva 2015/2436, que constituyen la parte funda-
mental de la reforma.

* Una segunda fase se inicia el 1 de mayo de
2019, fecha de enfrada en vigor del Real Decreto
306/2019, de 26 de abil, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecucion de la LM, apro-
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bado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio,
puesto que hasta dicha fecha no era aplicable
una de las principales novedades de la reforma:
la prueba de uso que debe aportar el oponente
(titular de una marca anterior) en un procedimien-
to a solicitud del solicitante de un registro posterior.

Por Ultimo, la tercera fase, que se iniciard el 14
de enero de 2023, consiste en la atribucion de
la competencia directa de la OEPM para los
procedimientos administrativos de nulidad y de
caducidad, sin perjuicio de la competencia de
los Tribunales cuando se presente una deman-
da reconvencional en el seno de una accién
por violacidon de marca (4). Se trata, conforme al
articulo 45 de la Directiva, de establecer un pro-
cedimiento administrativo eficiente y expeditivo
que permita solicitar a la OEPM la declaracion de
caducidad o de nulidad de una marca. Ademads,
mediante esta via directa anfe la OEPM, se con-
fiere a los interesados una alfernativa econdmica,
rdpida y dgil, frente a la via jurisdiccional, que les
ahorra los costes de abogados y procuradores y
reduce sus cargas administrativas a semejanza
del procedimiento existente en la EUIPO.

Cambios infroducidos por el Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre.

Dicho Real Decreto-Ley ha incorporado a nuestro or-
denamiento juridico infemo Ia Directiva 2015/2436 (sal-
vo su articulo 39, que se incorpord por el Real Decreto
306/2019), cuyos principales objetivos son:

Hacer los sistemas de registro de marcas de la
UE mds accesibles y eficientes, reduciendo los
costes, la complejidad y la duracién de los pro-
cedimientos y aumentando su seguridad juridica
y predictibilidad.

Profundizar en la aproximacién de las legislacio-
nes marcarias de los EM y en una mayor armoni-
zacion con el sistema de la EUIPO, garantizando
una proteccién marcaria coherente con el siste-
ma de marca de la UE y similar en todo el territorio
de la UE, por lo que se incorporan las disposiciones
esenciales de derecho sustantivo del RMUE vy los
principios generales del procedimiento de registro
de la EUIPO.

Los principales cambios introducidos en la LM por el
citado Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciem-

bre,

que han entrado en vigor el 14 de enero de 2019,

son los siguientes:

1.

Aungue no lo exigia la directiva, se establece un
sistema abierto de legitimacién para que cual-
quier persona fisica o juridica, con independencia
de su nacionalidad, residencia o de que goce
de los beneficios de determinados convenios in-
temacionales, incluidas las entidades de derecho
publico, pueda ser fitular de una marca o nombre
comercial. La novedad estriba en que se incluyen

expresamente las entidades de derecho publico
para que no existan dudas acerca de que pue-
den registrar sus marcas.

Se suprime el requisito de que el signo distinti-
vo sea susceptible de representacién grdfica,
exigiéndose sdlo que el signo sea susceptible de
representacion en el registro por cualquier medio
pero de forma que esta representacion permita a
las autoridades y al publico en general determinar
el objefo inmaterial de proteccion de forma clo-
ra, precisa, autosuficiente, facimente accesible,
inteligible, duradera y objetiva, segun la tecnolo-
gia disponible en cada momento, abriendo asi el
acceso al registro de nuevos 1ipos de marcas no
convencionales como las de color y sonido, de
movimiento, multimedia y hologramas, que pue-
den representarse, en su caso, mediante archivos
electrénicos.

Para adaoptarse a la directiva, desaparece la dis-
tincién entre marcas notorias y renombradas,
sustituyéndolas por la categoria Unica de mar-
ca que goza de renombre o renombrada en
Espana o en la UE, que es la que es conocida
por una parte significativa del publico interesado
por los productos o sernvicios de la marca en una
parte sustancial del territorio. El fitular de la marca
renombrada puede impedir el registro de marcas
idénticas o similares posteriores, incluso cuando
designen productos o servicios distintos, cuando
de su utilizacion, realizada sin justa causa, pueda
obtenerse una ventaja desleal o dicho uso pue-
da ser perjudicial para el renombre de la marca
anterior.

Esta modificacion corige una situacion que podia
provocar solapamientos entre los derechos y dis-
rupciones entre 1os regimenes aplicables a las de-
nominadas marcas notorias y renomibradas. Asi,
las anteriormente denominadas como marcas
noforias pasan a ser consideradas marcas renom-
bradas en el sentido de la directiva y de la jurispru-
dencia europeaq, por lo que gozan de la misma
proteccién. Segun la jurisprudencia europeq, el
publico a tener en cuenta para que una marca
sea considerada renombrada es el interesado en
los productos o servicios amparados por la mar-
ca, de manera que, en funcidn del producto o
servicio comercializado, podrd tratarse del gran
publico o publico en general (considerada marca
renombrada en la anterior normativa espanola)
0 de un publico mds especializado de un sector
profesional determinado (considerada marca no-
toria en la anterior normativa espanaola).

En las prohibiciones absolutas de registro, se sis-
tematizan las relacionadas con denominaciones
de origen (DOP), indicaciones geogrdficas (IGP),
férminos tradicionales profegidos de vinos y es-
pecialidades fradicionales garantizadas (ETG) y se
infroduce una nueva prohibicién absoluta para
los signos que consistan en, o reproduzcan en
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sus elementos esenciales, la denominaciéon de
una obtencion vegetal anterior, que se refieran
a obtenciones vegetales de la missna especie o
estrechamente conexas. De esta forma, se im-
pide que los fitulares de una obtencion vegetal
puedan solicitar como marca su denominacion
en perjuicio de los demds competidores. Como
consecuencia de la supresion del requisito de la
representacion gréfica, también se prohibe el
registro de ciertas marcas tridimensionales que
fengan alguna caracteristica (no sélo la forma) im-
puesta por la naturaleza misma del producto que
sea necesaria para obtener un resultado técnico
0 que dé un valor sustancial al producto.

En cuanfo a los prohibiciones relativas se esto-
blece la prohibicion de registrar marcas similares
a DOP e IGP, cuya solicitud se hubiese presenta-
do antes de la fecha de solicitud de registro de la
marca, a condicion de que la DOP o IGP quede
finalmente registrada y confiera a la persona au-
forizada el derecho a prohibir la utilizacion de una
marca posterior.

En el procedimiento de oposiciéon se infroducen
novedades importantes. Se regula con detalle la
legitimacién para poder formular oposiciones,
en funcidn de que se presenten contra prohibicio-
nes absolutas o relativas, asi como la legitimacion
de los licenciatarios. Se establece la facultad del
solicitante de registro contra el que se dirige la
oposicion de exigir al oponente que acredite
el uso efectivo de los registros en los cinco anos
anteriores a la fecha de su registro firme o, en su
Caso, que acredite la existencia de causas justifi-
cativas de la falta de uso. A falta de esta prueba o
cuando el uso efectivo se acredite sdlo para par-
te de los productos o servicios en que se base la
oposicion, se producird la desestimacion total o
parcial de la oposicién, respectivamente. Esta fa-
cultad del solicitante de exigir al oponente la prue-
ba de uso efectivo redundard en una depuracion
registral de las marcas que no estén siendo utili-
zadas, que constituyen monopolios injustificados.

En el procedimiento de renovacion del registro
se posibilita la adopcién por la OEPM de medidas
gue agilicen notablemente los trdmites que de-
ben observar los interesados al establecerse que
en los casos de renovacion total de la marca el
pago de la tasa de renovacion pueda conside-
rarse como una solicitud de renovacién, confor-
me al articulo 49.1 de la directiva.

En cuanto a la lucha contra las falsificaciones,
con respecto a las mercancias en trdnsito pro-
cedentes de terceros paises, cuyo destino sean,
a su vez, terceros paises de fuera de la UE, se am-
plian los derechos del titular de la marca frente
a estos productos, ya que le posibilita prohibir la
infroduccion de productos que incorporen una
marca idéntica o de la que no pueda distinguirse,
con deferminadas excepciones.

9. Respecto a las marcas colectivas y de certifi-
cacién o garantia, se suprime como causa de
caducidad de las marcas colectivas la negativa
arbitraria por parte del titular del ingreso en la aso-
ciacion a una persona capacitada para ello o el
incumplimiento de cualguier disposicidon esencial
del reglamento de uso, por no corresponderse
con la regulacion de la directiva. En la definicion
de los marcas de certificacion o garantia, se man-
fiene la procedencia geogrdfica como caracte-
ristica de los productos o servicios que, entre ofras,
sea susceptible de certificacion con este tipo de
marcas, aungue no estd prevista expresamente
en la directiva. En este caso, el reglamento de uso
deberd prever que cualquier persona, Cuyos pro-
ductos o servicios provengan de esa zona geo-
grdfica y cumplan las condiciones prescritas por
el mismo, podra utilizar la marca de garantia.

El Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, tam-
bién ha modificado el Titulo VI de la LM para regular los
nuevos procedimientos administrativos de nulidad y
de caducidad, cuya competencia directa se atri-
buye a la OEPM, sin perjuicio de la competencia de
los organos jurisdiccionales cuando se presente una
demanda reconvencional en el seno de una accién
por violacidon de marca, asi como las complejas rela-
ciones entre estos procedimientos administrativos vy 10s
procesos judiciales. Esta importante novedad constitu-
ye la tercera fase de la reforma y no se aplicard hasta
el 14 de enero de 2023.

Modificaciones del Reglamento de Ejecucién de la
LM operadas por el Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.

Las principales modificaciones introducidas por el
Real Decreto 306/2019, de 26 de aboril, por el que se
modifica el Reglamento para la ejecucion de la LM,
aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio
pueden describirse, en sintesis, de la siguiente forma::

e EnelTitulo |, relativo a la solicitud de registro, las
principales novedades son la prevision de la posi-
bilidad de incluir en la solicitud una reivindicacion
de que el signo solicitado ha adquirido cardcter
distintivo por el uso. Asimismo se establecen 10s
fipos de marcas (denominativa, figurativa, tridi-
mensional, de posicidn, de patrdn, de color, so-
nora, de movimiento, multimedia y hologramai),
en una enumeraciéon abierta a otros posibles ti-
pos, Yy sus requisitos de representacion, que admi-
fen la representacion del signo distintivo mediante
archivos electrénicos de audio o de video, con
las especificaciones técnicas establecidas por re-
solucion del Director de la OEPM, asi como otras
caracteristicas de formato y de calidad de la re-
produccion.

e EnelTitulo Il, relativo al procedimiento de regis-
tro, destaca la introduccion de un nuevo articulo
21 bis que regula la prueba de uso, cuya solici-
tud se traslada por la OEPM al oponente para que
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presente la prueba de uso o acredite la causa jus-
fificativa de la falta de uso en el plazo de un mes,
debiendo limitarse la pruelba a indicaciones sobre
el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso
mediante la presentacion de documentos y ele-
mentos acreditativos como facturas, catdlogos,
listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fo-
fografias y declaraciones escritas relevantes, que
se presentardn con las especificaciones técnicas,
formato y soporte que determine el Director de la
OEPM mediante resolucion.

En el Titulo Il sobre renovacién de la marcaq, se
regula la nueva modalidad de renovacion del
registro de la marca mediante pago electrénico
de la tasa correspondiente en el modelo habilito-
do por la OEPM, que sdlo puede redlizarse en los
seis meses anteriores a la fecha de expiracion del
registro de la marca y siempre que no se modifi-
quen los datos registrales.

El Titulo VIII, relativo a las disposiciones genera-
les sobre los procedimientos, que se actuadlizan y
adaptan en o posible a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas (LPAC), sin perjui-
cio de mantenerse las especialidades estableci-
dasenlaLM. En este sentido, se suprime el telefax
como medio de notificacion y comunicacion de
la OEPM y de las comunicaciones de los interesa-
dos, potencidndose las notificaciones y comuni-
caciones por medios electronicos Se posibilita la
consulta publica de expedientes en lineq, lo que
exime del pago de la tasa de consulta, y se regu-
la lo conservacion de los expedientes electroni-
cos por tiempo ilimitado y de los expedientes en
formato no electrdnico durante, al menos, cinco
anos, adaptdndose también la regulacion de la
representacion.

El nuevo Titulo IX, relativo a las solicitudes de nu-
lidad y caducidad por via directa administrativa
a la OEPM, que no entrard en vigor hasta el 14
de enero de 2023, regula el contenido de las so-
licitudes de nulidad o caducidad vy las pruebas,
hechos y alegaciones en que se deben funda-
mentar y sus causas de inadmision, asi como el
examen de fondo de las mismas con la posibili-
dad de solicitar la pruelba de uso y cudndo podrd
acordarse su suspension y sobreseimiento.

HORIZONTE 2023

La reforma de la legislacion espanola de marcas no
finalizar& hasta que culmine su tercera fase el 14 de
enero de 2023, fecha en la que se comenzard a apli-
car una de sus novedades principales: las solicitudes
de nulidad y caducidad por via directa administrativa
a la OEPM. Ello no obsta para que la transposicion de la
Directiva 2015/2436 sea ya plena y completa, a pesar
de gque en este punto la directiva no exige su tfransposi-
cion hasta el 14 de enero de 2023, pues tanto el Real
Decreto- ley 23/2018 como el Real Decreto 306/2019

regulan este nuevo procedimiento administrativo, si
bien prevén la aplicacion de un periodo de vacatio
legis hasta la referida fecha.

En fodo caso, hay aspectos de mejora técnica y cierre
del sistema que se han suscitado durante la framita-
cion de los distintos proyectos normativos y que dado
el periodo de vacatio legis previsto podrian ser aborda-
dos proximamente.,

Una relevante cuestion que se ha puesto de manifies-
fo durante la framitacion de los proyectos nomativos
ha sido la necesidad de unificar las vias de recurso
contra las resoluciones administrativas de la OEPM de
nulidad y caducidad y los recursos contra las resolucio-
nes de los Juzgados especializados de lo Mercantil por
via de reconvencion. En efecto, al coexistir dos vias,
una administrativa ante la OEPM vy ofra judicial para
solicitar la nulidad y caducidad de las marcas, serian
competentes para conocer las cuestiones de fondo
en esta materia dos drdenes jurisdiccionales distintos,
el civil y el contencioso-administrativo. Asi, 10s recursos
contra las resoluciones administrativas de la OEPM, que
son actos administrativos, coresponderian a la Jurisdic-
cién Contencioso-administrativa mientras que las pro-
pias demandas reconvencionales y los recursos contra
los resoluciones de los Juzgados especializados de 1o
Mercantil se resolverian por los trilbunales civiles, dota-
dos hasta el momento de la especializacion necesaria
en estas materias para resolver estos procesos, con el
riesgo de romper la unidad de doctrina jurisprudencial.
Por consiguiente, parece conveniente acometer las re-
formas legales oportunas para gue en 2023 las vias de
recurso se hayan unificado en la Jurisdiccion Civil de
modo que tanto las demandas en via de reconven-
cién por violacidon de marca y los recursos contra las
sentencias de los Juzgados que han conocido de las
mismas comMo 10s recursos contra las resoluciones ad-
ministrativas de la OEPM se conozcan y resuelvan por
los fribunales civiles especializados comrespondientes.
En este sentido se han pronunciado, asimismo, el Con-
sejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

En esta linea también resulta conveniente un ajuste
de la normativa para establecer, bien en norma con
rango legal o bien en norma reglamentaria, nuevos
plazos mdéximos de resolucién de fodos los procedi-
mientos de marcas, que incluya los plazos de los nue-
vos procedimientos de nulidad y caducidad y el incre-
mento del plazo de los procedimientos de registro con
prueba de uso. Por seguridad juridica, también debe-
ria introducirse la prevision de silencio negativo del ven-
cimiento de dichos plazos maximos, que actualmente
se encuentra en la disposicion adicional segunda de
una ley distinta como es la Ley 24/2015, de 24 de julio,
de Patentes, 1o que podria inducir a confusion.

Por otro lado, serd necesario que la OEPM se dote de
los recursos tecnolégicos, materiales y humanos ne-
cesarios para el desarollo de sus nuevas competen-
cias en aspectos tales como el registro de nuevas mar-
cass no convencionales por la supresion del requisito de
la representacion grdfica, la practica de la prueba de
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uso Y la framitacion y resolucion de 1os nuevos proce-
dimientos administrativos de nulidad y caducidad a
partir de 2023. A estos efectos, junfo con la dotacion
de los medios tecnoldgicos adecuados, serd necesao-
rio formar, o reclutar, personal especializado, asi como
cubrir las vacantes existentes y, en su caso, redistribuir
efectivos.

En definitiva, los importantes cambios intfroducidos por
la reforma de la legislacion de marcas obligan a todos
los sujetos del sistema, reguladores, OEPM, empresas,
Agentes de la Propiedad Industrial y otros profesionales
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especidlizados, a adaptarse al nuevo marco normati-
VO Yy a seguir frabajando para su mejora.

H Pablo Garde Lobo
Secretario General Técnico de MINCOTUR
Hl Manuel Alonso Martin-Sonseca

Jefe de la Unidad de Apoyo de la Secre-
taria General Técnica de MINCOTUR

(1) hitps://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document library/observatory/documents/reports/2019_Hi-
gh-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_

summary_EN.pdf

(2)  https://www.andema.org/sites/default/files/2019-04/2012_11_22_InformeDEF.pdf
(3) https://es.kantar.com/empresas/marcas/2019/junio-2019-ranking-brandz-de-las-marcas-m%C3%A1s-valiosas-del-mun-

do-en-2019/

(4) Lareconvencion, el ejercicio de una accién por parte del demandado frente al demandante en el mismo proceso en
el que es demandado y formulada en contestacion a la demanda, es definida en el articulo 406.1 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil del siguiente modo: “Al contestar a la demanda, el demandado poadrd, por medio
de reconvencion, formular la pretension o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Solo se
admitird la reconvencion si existiere conexion entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal”.
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