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D2a. Maria Pilar Canedo Arrillaga

SECRETARIO DEL CONSEJO
D. Joaquim Hortala i Vallvé
En Madrid, a 27 de septiembre de 2018

Vista la solicitud de informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
relacion con el Anteproyecto de Ley (APL) de referencia, que tuvo entrada en la
Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 20 de julio de
2018 en ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 5.2 de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creacion de la CNMC, acuerda emitir el presente informe.

. ANTECEDENTES
I.1 Aspectos regulatorios

Las marcas son signos susceptibles de representacion grafica que sirven para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra.
En la practica, el concepto esta formado por el nombre (marca denominativa) y el
simbolo correspondiente (marca figurativa). También engloba las formas
tridimensionales, los signos sonoros o las combinaciones de letras, cifras o signos.
Del concepto de marca se desprenden tres principios basicos.
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El primero de ellos es la capacidad diferenciadora?l, que indica la procedencia del
producto o del servicio, es decir, quién es el empresario que produce el producto o
presta el servicio.

En segundo lugar, el principio de especialidad? que delimita la exclusividad que el
Estado concede al titular de la marca. La marca registrada otorga a su titular el
derecho a usar de manera exclusiva la marca en el trafico econémico durante un
periodo determinado (10 afios®). Al mismo tiempo concede la facultad de impedir a
otros la utilizacion no consentida de un signo idéntico o similar de la marca (ius
prohibendi) y, por ultimo, comprende la facultad de trasmitirla o conceder licencias
a terceros a cambio de un precio.

En tercer lugar, el principio registral. El derecho de marca se adquiere por su
“registro validamente efectuado”. Para dicho registro se exige que el signo que se
pretende registrar (i) sea licito, es decir, que no incurra en ninguna de las
prohibiciones que establece la ley, y que (ii) esté disponible, es decir, que no entre
en conflicto con otros derechos anteriores, ya sea el titulo de marca u otro derecho
privativo, como puede ser el derecho de propiedad intelectual, el derecho al
nombre, etc.

El titular tiene la obligacion® de explotar la marca, si no lo hace podria declarase la
caducidad de la misma. Si bien ésta no se produce de oficio sino que ha de ser
solicitada a instancia de parte.

La regulacion de las marcas esta sujeta a una creciente armonizacion internacional,
en concreto, a través del denominado Sistema de Madrid la marca registrada se
inscribe en el Registro Internacional y los titulares de la misma obtienen proteccion
en los mercados que soliciten®. Sin embargo, son varios los instrumentos juridicos
que inciden sobre la materia en funcidon del ambito nacional, de la UE o
internacional.

1 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) en su sentencia de 16 de
septiembre de 2004 (Caso « SAT-2 ») afirmé que una marca no procede necesariamente de una
creacion, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar
productos o servicios en el mercado, en relacién con los productos o servicios de la misma clase
ofertados por los competidores.

2 Este principio quiebra en determinados supuestos, en particular en aquellos en los que la marca
goza de una notoriedad entre los consumidores.

8 Pasados los 10 afios la marca debe renovarse, con la posibilidad de renovarse indefinidamente.

4 El principio fundamental que informa al sistema de registro es prior in tempore potior in iure (en
derecho anglo-americano first to file first to be served), otorgando a aquel que primero acceda al
registro mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad.

5 STJUE 21 de diciembre de 2016, en el asunto C-654/15 Lansforséakringar AB y Matek A/S.

6 El Sistema de Madrid se regula mediante el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid que consta
en la actualidad de 101 miembros. Esos miembros representan mas del 80% del comercio mundial.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49505&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186504&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=494803
http://www.wipo.int/madrid/es/members/
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En el ambito estrictamente europeo, un avance significativo en la armonizacion
legislativa fueron las Directivas 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, hoy en su version refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Supuso un avance
significativo en el mercado interior ya que se eliminaron las trabas a la libre
circulacion de productos y servicios.

Tras ello, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Conejo, de 16
de diciembre de 2015, relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, pretende superar la aproximacion alcanzada por
las anteriores Directivas e instrumentos mencionados. La incorporacion al
ordenamiento juridico espafol de esta nueva Directiva es que la que implica la
modificacion de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante,
Ley de Marcas).

Junto con esta armonizacion, con el Reglamento 2017/1001, del Parlamento y del
Consejo, de 14 de junio de 2017, se regula el sistema de proteccion unitaria de
marcas en toda la Union Europea, que se gestiona ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO), que sustituye a la Oficina de armonizacion
del mercado interior. Se trata de un Unico procedimiento de registro que confiere a
su titular un derecho exclusivo en los Estados miembros de la Unién Europea. De
este modo, a través de una solicitud Unica, un idioma de procedimiento Unico, un
anico centro administrativo y un Unico expediente, se confiere a su titular el derecho
a utilizar la marca e impedir el uso no autorizado por terceros de una marca idéntica
o similar para productos y/o servicios idénticos o relacionados con aquellos para
los que la marca de la UE esté protegida.

En la actualidad el sistema de proteccion y registro de marcas es dual, ello quiere
decir que las marcas se pueden registrar en toda la Unién Europea o en el Estado
o0 los Estados miembros que se desee. En el ambito europeo, ademas de la
legislacion indicada se debe tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea (TJUE). De acuerdo con el Informe Anual de 20177
del TJUE una de las principales materias tratadas por el Tribunal fue la relacionada
con la Propiedad Intelectual (60 sentencias).

I.2 Aspectos estadisticos

Las marcas son un factor de relevante importancia para medir la competitividad y
la salud de la economia de un pais, puesto que disponer de un nimero importante

7 2017 Annual Report: the Year in Review, pagina 38. Disponible en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/es/


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017R1001
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/es/
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de marcas lideres en diversos sectores es garantia de sostenibilidad econdmica,
generacion de empleo y creacién de rigueza.

Para la obtencién de una marca con efectos en Espafa existen tres niveles (i)
nacional, a través de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM); (ii)
europea, mediante una unica solicitud de marca, bajo un Unico procedimiento de
concesion ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO);
(iii) internacional, mediante el registro de la marca a través de la Oficina Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI) ampliando la proteccion internacionalmente a
cualquier otro pais signatario del Protocolo de Madrid.

Los sistemas nacionales y de la Union Europea son complementarios y funcionan
en paralelo si bien las marcas de la Union Europea brindan proteccion en todos los
Estados miembros.

A nivel internacional, segun datos de la OMPI8, en 2017 hubo cerca de 58 millones
de derechos de propiedad Intelectual en vigor, de los cuales 39,1 millones fueron
marcas y 11,8 millones patentes. China lidera, no solo el mayor niumero de
solicitudes de marcas sino también el mayor nimero de marcas en vigor con 12,4
millones (afios 2015-2016). En general, se observa una tendencia de crecimiento
relevante en los paises de fuera de la UE (Jap6n, EEUU, Rusia) con porcentajes
que aumentan entre un 15 y un 30% anualmente frente a la tendencia de
crecimiento muy moderado de las solicitudes EUIPO, de apenas un 1%.

En el ambito de la Unién Europea, desglosando por paises y respecto a las
solicitudes EUIPO, se observa que Espafia ostenta una posicién preminente, solo
por detras de Alemania e Italia en cuanto al nUmero de solicitudes realizadas tal
como podemos apreciar en el grafico 1 siguiente:

8 Véase el documento Datos y Cifras de la OMPI sobre Propiedad Intelectual 2017. Disponible en
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4246



http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4246
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Gréfico 1. Solicitudes de marca de la UE afios 2010-2016
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Fuente: Eurostat

En el &mbito interno®, tal y como se observa en el Gréfico 2, se puede comprobar
como en 2017 el numero de solitudes de marcas estrictamente de proteccion
nacional ha descendido un 0,12%. Por lo que se refiere a las Comunidades
Autonomas, el namero total de solicitudes ha sido de 50.647. Las Comunidades
gue muestran una mayor actividad en solicitudes de marcas son Madrid (24,94%)
y Catalufa (16,97%), seguida de Andalucia (14,79%) y Comunidad Valenciana
(10,25%). El conjunto de estas Comunidades registra el 66,9% vy el resto se reparte
el 33,1% restante, si bien ninguna de ellas, individualmente alcanza el 10% en
namero de solicitudes.

9 Las marcas espafiolas tienen una presencia global. El pais con una mayor presencia de marcas
espafiolas es Portugal (138) seguido de Reino Unido (137) y Estados Unidos (135).
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Grafico 2. Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de Pl del afio 2017
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Fuente: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)

Por dltimo, en cuanto a los sectores en los que se clasifican los productos o
servicios que distinguen a las marcas espafiolas, tal y como se observa en el
Gréfico 3, Publicidad, Gestion Comercial y administrativa, seguida de Educacion,
Deportes y Cultura son los sectores que reciben un mayor nimero de solicitudes.
Sin embargo, también puede comprobarse el aumento relativamente importante del
namero de solicitudes en otros sectores, como Seguros y Operaciones financieras
(6,4%) o Prendas de vestuario (6,2%).

Grafico 3. Relacidn de clases de productos y servicios de marcas nacionales
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® 2007 © 2006
Fuente. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM).

. CONTENIDO

El APL tiene por objeto incorporar al ordenamiento juridico espafiol el contenido de
la Directiva (UE) mencionada. En particular, el APL pretende alcanzar los siguientes
objetivos: alcanzar una mayor armonizacion legislativa entre sistemas nacionales y
de la Unién; facilitar el registro y la gestion de marcas; clarificar y reforzar las
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denominaciones geograficas y obtenciones vegetales; instaurar pruebas de uso de
la marca para formular oposicion al registro de otra marca posterior y, por ultimo,
ofrecer procedimientos administrativos agiles de declaracion de nulidad y
caducidad de los signos distintivos registrados.

El APL estd compuesto por un unico articulo de modificacién parcial de la Ley de
Marcas, una disposicion adicional, una disposicion transitoria Unica, una disposiciéon
derogatoria Unica y cinco disposiciones finales. Destacan los aspectos siguientes:

»= Se instaura un sistema totalmente abierto de legitimacidon para obtener el
registro de marcas y nombres comerciales.

= Se produce una modificacion no en el concepto de marca en sentido
estricto sino en el modo de representacion del distintivo en que consista. El
signo debera ser susceptible de representacion.

» Las prohibiciones absolutas de registro experimentan dos cambios. De un
lado, se sistematizan las prohibiciones referidas a las denominaciones de
origen e indicaciones geograficas, denominaciones tradicionales de vinos y
especialidades tradicionales garantizadas con remision a su normativa
reguladora de la UE o nacional para evitar errores de interpretacion. De otro
lado, se introduce una nueva prohibicion referida a aquellos signos que
consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominacién de
una obtencion vegetal.

= En la regulacion actual desaparece la distincion anterior entre marca o
nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoria,
la del renombre en Espafia (marcas nacionales) o en la Unién Europea
(marcas de la Unidn).

» El procedimiento de oposicion ofrece novedades significativas: se regula
detalladamente la legitimacion para formular oposiciones, diferenciando los
supuestos de oposicion basada en prohibiciones absolutas y relativas;
asimismo se da una solucidon a una cuestion no prevista en la normativa
anterior como es la legitimacion de los licenciatarios para formular oposicion.

= Enelprocedimiento de renovacion de registro se posibilita una medida de
agilizacion para los interesados que se desarrollara reglamentariamente.

= Para una mayor claridad normativa se presta atencion especial a la
legitimacion de los licenciatarios para entablar acciones de violacion de
marca, al establecer el principio general por el que el licenciatario precisa del
consentimiento del titular de la marca para la incoacion de acciones por
violacion de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciatario
exclusivo estara facultado para incoar la accion si, habiendo requerido al
titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la accion. Se reconoce el
derecho de cualquier licenciatario a intervenir en el procedimiento por
violacion de marca iniciado por el titular con la finalidad de que pueda
obtener la indemnizaciéon de los dafios y perjuicios que el infractor le haya
originado.

= En materia de caducidad de registro de marca se establece, al igual que en
la nulidad, el principio general de la competencia directa de la OEPM para
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su declaracion y la de los Tribunales de Justicia por via reconvencional en
acciones por violacién de marca. El establecimiento de un procedimiento
administrativo de declaracion de nulidad y caducidad de marcas y nombres
comerciales ante la OEPM ha hecho necesaria la creacion de una nueva
tasa especifica de 200 euros.

. VALORACION
[1l.1. Observaciones generales

Esta Comisién ha tenido ocasiéon de pronunciarsel® anteriormente sobre la
interrelacion del Derecho de Propiedad Intelectual/Industrial y la promocién de la
competencia, en especial en lo que se refiere a la propiedad industrial con respecto
al sistema de patentes. En este sentido, las marcas, como los demas derechos de
esta naturaleza, en sentido amplio constituyen reservas legales en favor de su
titular, ya que impiden a otros la utilizacion no consentida de un signo idéntico o
similar.

La posicion de esta Comision ha sido tradicionalmente defender que en el disefio
regulatorio de los sistemas de proteccién es preciso tener en cuenta no solo el
interés de los titulares de los derechos en obtener la proteccion, maximizando
sus posiciones de renta, sino también minimizar las externalidades negativas
que de dicha proteccion pudieran derivarse. Desde la optica de la busqueda de la
eficiencia econdmica, debe hallarse un adecuado equilibrio entre todos estos
factores, asi como adecuarse a los principios generales de buena regulacién
(necesidad, proporcionalidad, minima restriccion), para asegurar el éxito de la
normativa en cuestion.

A pesar de lo anterior, esta Comisidon es consciente de que el margen de
introduccién de aspectos sustantivos en el régimen de marcas es limitado al estar
previstas muchas de las modificaciones introducidas en el APL en la normativa de
la UE que se transpone.

Por otro lado, en lineas generales, la norma proyectada contiene aspectos
valorables positivamente (ampliacion de la legitimacion a cualquier persona fisica o
juridica sin discriminacion por nacionalidad o residencia; adaptacion del concepto
de marca a los avances tecnolégicos —archivos de sonido o video-; supresion de la
distincidon entre marca notoria y renombrada; minimizacién de posibles abusos por
mala utilizacion de marcas registradas).

10 Cabe sefialar el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes IPN/DP/004/14 y el Informe
sobre el PRD por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de patentes IPN/CNMC/019/16.

10


https://www.cnmc.es/expedientes/ipndp000414
https://www.cnmc.es/ca/node/357377
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Realizadas estas consideraciones, se advierten a continuacion un conjunto de
aspectos, desarrollados por este APL, susceptibles de mejora. A dicho
instrumento normativo se dirigiran las observaciones y recomendaciones que se
detallan a continuacion.

[11.2. Observaciones particulares
[11.2.1 Concepto de marca

En lo que respecta al concepto de marca, se introduce una modificacion en cuanto
a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado, ya que
de acuerdo con el presente APL, solo se exige que el signo sea susceptible de
representacion en el Registro de Marcas, ademas de ostentar caracter distintivo.
No especifica el medio empleado sino simplemente se requiere que dicha
representacion permita tanto a las autoridades como al publico en general
determinar el objeto de la proteccion que se otorgue al titular.

Dado lo anterior conviene recordar que la representacion, de acuerdo con la
jurisprudencia del TJUE y con la propia Directiva transpuesta'!, debe ser clara,
precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva?.
Independientemente de que se haya optado en la nueva redaccion efectuada del
art. 4 del APL por una transcripcion literal del art. 3 de la Directiva, en aras de una
mayor claridad normativa podria ser conveniente incluir las apreciaciones
sefialadas dentro del propio cuerpo de la Directiva en el concepto de marca del
APL.

Por otro lado, siendo conscientes igualmente de la literalidad de la Directiva en este
punto, la referencia que se realiza a las autoridades como al publico en general
puede plantear problemas de seguridad juridica, dado que aparentemente para
determinar el objeto de la proteccion que se otorgue al titular el nivel de exigencia
0 conocimiento puede no ser el mismo para unos y para otros.

[11.2.2. Sistema de proteccion dual: tribunales y OEPM

Uno de los elementos fundamentales de la reforma auspiciada desde la UE es la
necesaria adopcion de medidas de caracter procedimental, que acomparfen a las
de caracter sustantivo. En este marco, la Directiva 2015/2436 sefiala que, a efectos
de garantizar que la proteccidn que ofrece la marca sea eficaz, los Estados
miembros deben poner a disposicion del publico un procedimiento administrativo
de oposicion eficiente, a través del cual al menos los titulares de derechos sobre
marcas anteriores y cualquier persona autorizada en virtud de la legislacion
aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominacion de origen

11 Considerando n° 13.
12 Caso Sieckmann Asunto (C-273/00)

11


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-273/00&td=ALL
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protegida o una indicacion geografica puedan oponerse al registro de una solicitud
de marca.

Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad
de una marca, los Estados miembros deben establecer un procedimiento
administrativo!® de declaracién de caducidad o nulidad en un plazo de transposicion
mas largo, en concreto de siete afios después de la entrada en vigor de la presente
Directiva.

Estas indicaciones se han trasladado al Derecho interno instaurando un sistema de
proteccion dual de forma que la atribucion de la competencia en materia de nulidad
y caducidad de marcas sera ejercida en via directa ante la OEPM y por los
Tribunales de Justicia cuando se plantee por via reconvencional en una accién por
violacién de marca.

Aunque las ventajas que pretende perseguir la instauracion del sistema de
proteccion dual desde el punto de vista de la libre competencia (asegurar la
existencia de mecanismos de defensa agiles y efectivos frente a posibles abusos)
no se produciran hasta el afio 2023 (afio de su puesta en marcha) conviene sefialar
que el APL no concreta de manera efectiva ni cual serd el plazo maximo del
procedimiento ni cual sera la dotacidon de personal necesaria. Por ello, seria
recomendable, si finalmente no se incluyen estas menciones en el APL, tenerlas en
consideracion en un futuro desarrollo reglamentario del mismo.

[11.2.3. Establecimiento de una nueva tasa por nulidad y caducidad de marcas

El APL regula una nueva tasa en los procedimientos de declaracién administrativa
de nulidad y caducidad de signos registrados. Ni en el preambulo del APL ni en su
MAIN se ofrece una justificacion con la suficiente fundamentacién para que la
cuantia de la tasa ascienda al importe 200 euros. De la MAIN parece extraerse que
un primer borrador del APL recogia una tasa de nulidad o caducidad administrativa
por la mitad de esa cifra.

Esta cifra, segun la MAIN, no alcanzaria a cubrir el coste real del servicio por lo que
el APL la eleva a 200 euros, alegando que con ese umbral se pretende no superar
la tasa del recurso de alzada contra las resoluciones del organismo. En relacion a
su determinacion, desde la 6ptica de promocién de la competencia se considera
necesaria una mayor fundamentacion de la cuantia de la tasa y de su efectiva
orientacion a costes!4.

13 El art. 45 de la Directiva lo califica de procedimiento administrativo eficiente y expeditivo.

14 En este sentido, la CNMC ya tuvo la de examinar los sistemas de tasas en el ambito de los
derechos de propiedad intelectual, en concreto, el antes mencionado IPN/CNMC/019/16
recomendaba, entre otros: i) la fundamentacién de las cuantias de cada tasa; ii) su orientacién a los
costes.
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[11.2.4. Legitimacién de los licenciatarios

El APL establece el principio general por el que el licenciatario precisa del
consentimiento del titular de la marca para la incoacion de acciones por violacion
de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el licenciatario exclusivo estara
facultado para incoar la accion si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste
no hubiera iniciado la accién. Se reconoce, asimismo, el derecho de cualquier
licenciatario a intervenir en el procedimiento por violacion de marca iniciado por el
titular con la finalidad de que pueda obtener la indemnizacién de los dafios y
perjuicios que el infractor le haya originado.

Esta Comision ha mantenido en anteriores ocasiones una aproximacion expansiva
de la legitimacién para impugnar en el campo de la propiedad industriall®,
reclamando que la misma fuera publica, salvo excepcioni®. Se trata de una
recomendacion que finalmente fue recogida en el articulo 103.1 del texto final
aprobado de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes.'’

Sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambas figuras juridicas (patentes y
marcas), parece razonable solicitar una mayor flexibilizacién de la legitimacion, en
concreto del licenciatario que se considerara perjudicado aun cuando su
licencia no le autorizase expresamente el ejercicio de las acciones de
defensa.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las marcas constituyen reservas legales en favor de su titular, ya que impiden a
otros la utilizacién no consentida de un signo idéntico o similar.

La posicion de esta Comision ha sido tradicionalmente defender que en el disefio
regulatorio de los sistemas de proteccién es preciso tener en cuenta no solo el
interés de los titulares de los derechos en obtener la proteccion, maximizando sus
posiciones de renta, sino también minimizar las externalidades negativas que de
dicha proteccion pudieran derivarse

15 Pyede verse el informe que se realizé al Anteproyecto de Ley de Patentes (IPN/DP/0004/14).

16 El IPN/DP/004/14 ya citado defendia «que la depuracién de los monopolios indebidamente
concedidos deberia ser considerada una accion de interés general con independencia de que el
perjuicio pueda producirse de una forma mas intensa para un competidor con interés en explotar
una invencion. Desde esta perspectiva, la legitimacion para solicitar la declaracion de nulidad de
una patente deberia ser lo mas amplia posible a través de una accién publica, de manera que
cualquier persona pueda instar la declaracion de nulidad de una patente indebidamente concedida.»

17 El articulo 103.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece: «Sera publica la accion
para impugnar la validez de la patente.» [...].
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La CNMC ha analizado las implicaciones del Anteproyecto de Ley desde el punto
de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulacion econémica
eficiente, considerando que el mismo presenta elementos positivos en la medida
en que se conseguira una armonizacion en aspectos tanto procedimentales como
sustantivos relacionados con el régimen de marcas, favoreciendo la competitividad
y el mercado interior. Sin perjuicio de lo anterior, se han realizado las siguientes
observaciones:

= Se valora positivamente la ampliaciéon de la legitimacion en materia de
registro de marcas o nombres comerciales. La nueva redaccioén dada en el
APL permite registrar una marca a cualquier persona fisica o juridica.

= El presente APL solo exige que el signo sea susceptible de representacion
en el Registro de Marcas. Cabe sefalar al respecto que la representacion,
de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, debe ser, clara, precisa,
autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

= EI APL instaura un sistema de proteccion dual en materia de nulidad y
caducidad de marcas por el cual la competencia para su declaracion sera
ejercida en via directa ante la OEPM y por los Tribunales de Justicia cuando
se plantee por via reconvencional en una accion por violacion de marca. Sin
perjuicio de las ventajas que pudiera suponer, adolece de cierta falta de
concrecion en algunos aspectos que convendria reforzar en su desarrollo
reglamentario.

= El APL regula la creacion de una nueva tasa en los procedimientos de
declaracion administrativa de nulidad y caducidad de signos registrados. En
relacion a su determinacion, se considera necesaria una mayor
fundamentacion de la cuantia de la tasa y su orientacion a costes.

= Seria conveniente establecer la legitimacion del licenciatario que se

considerara perjudicado aun cuando su licencia no le autorizase
expresamente el ejercicio de las acciones de defensa.
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