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DICTAMEN 10 2022

SESION ORDINARIA DEL PLENO DE 27 DE JULIO DE 2022

Sobre el Anteproyecto de Ley de modificacion de la

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003,
de 7 de julio, de Proteccion juridica del disefio industrial,

y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Econémico y
Social por la Ley 21/1991, de 17 de junio, previo analisis y tramitacion por la
Comision de Trabajo de Economia y Fiscalidad, y de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el Reglamento de organizacion y funcionamiento interno,
el Pleno del Consejo Econdémico y Social aprueba, en su sesion ordinaria del
dia 27 de julio de 2022, el siguiente dictamen:

1. Antecedentes

El 1 de julio de 2022 tuvo entrada en el
Consejo Econdmico y Social solicitud por
parte del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo de dictamen del Antepro-
yecto de Ley de modificacion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién
juridica del disefio industrial, y la Ley

24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley
21/1991, de Creacion del Consejo. Dicha
solicitud fue trasladada a la Comisién de
Trabajo de Economia y Fiscalidad para la
elaboracion de una propuesta de dictamen.

El Anteproyecto viene acompaifiado
de la preceptiva Memoria de analisis de
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impacto normativo, regulada por el Real
Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que
consta de un resumen ejecutivo, una expo-
sicién sobre la oportunidad de la propuesta
normativa, un resumen de su contenido, el
analisis juridico y la descripcion de la tra-
mitacion, y finalmente un analisis de im-
pactos.

El Anteproyecto de Ley de modifica-
cion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion juridica del disefo industrial, y
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
quedo contemplado en el Plan Anual Nor-
mativo de la Administracion General del
Estado para 2022, donde se expresaba que
el objetivo a conseguir era la actualizacién
y mejora de los procedimientos en mate-
ria de signos distintivos, patentes y disefios
industriales, asi como la incorporacion de
las ultimas novedades internacionales que
afectan a estas materias, y la modificacion
de algunas tasas de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas.

Asi pues, la modificacion propuesta
afecta a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, recientemente modificada para
trasponer la Directiva (Ug) 2015/2436, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2015, relativa a la aproxi-
macion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, a través del
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciem-
bre, de transposicion de directivas en mate-
ria de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados.

También se modificala Ley 20/2003, de
7 de julio, de Proteccion juridica del disefio

industrial, fruto de la armonizacién comu-
nitaria iniciada en 1991, y que se tradujo en
normas concretas a partir de la incorpora-
cion a nuestro ordenamiento juridico de la
Directiva 98/71/ck del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, so-
bre la proteccion juridica de los dibujos y
modelos. La proteccion del disefio indus-
trial ha sido posteriormente contemplada
por el Reglamento (ce) 6/2002 del Consejo
de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y
modelos comunitarios, el Reglamento (cE)
2245/2002 de la Comision de 21 de octu-
bre de 2002, de ejecucién del Reglamento
(ce) 6/2002 del Consejo sobre dibujos y
modelos comunitarios, y sus posteriores
modificaciones.

Finalmente, este Anteproyecto reforma
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Paten-
tes, que sustituyo a la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes, entre otras cosas
para alinearse con la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la tecnologia y la in-
novacion y la Ley 14/2013, de 27 de sep-
tiembre, de Apoyo a los emprendedores y
su internacionalizacion, asi como adaptarla
alos cambios derivados de la evolucién del
derecho internacional.

El cEs se ha pronunciado respecto a las
normas con incidencia en la propiedad in-
dustrial en distintas ocasiones. En materia
de patentes y marcas, destacan el Dicta-
men 2/2014, sobre el Anteproyecto de Ley
de Patentes, el Dictamen 4,/2018, sobre el
Anteproyecto de Ley de modificacién de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas, y los Dictamenes 2 y 3/2019 sobre el
Proyecto de Real Decreto de modificacion



del Reglamento para la ejecucion de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
y Dictamen sobre el Proyecto de Orden
Ministerial por la que se establecen los
plazos maximos de resolucion en los pro-
cedimientos regulados en la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas.

Al respecto hay que sefialar que el Real
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre,
de transposicién de Directivas en materia
de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vincula-
dos, reflejo alguna de las consideraciones
realizadas en el Dictamen del ces 4/2018,
concretamente la referida a la necesidad
de respetar los plazos fijados en las direc-

2. Contenido

El Anteproyecto de Ley sometido a dicta-
men consta de tres articulos, dos disposi-
ciones adicionales, una disposicion transi-
toria, una disposicion derogatoria y cuatro
disposiciones finales.

Articulo primero. Modificacion
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas
Se modifican doce preceptos, dos disposi-
ciones adicionales y varias tasas del anexo.
A continuacion se refieren los principales
cambios.

Respecto al procedimiento de registro,
se elimina la obligacién de publicar la di-
reccion postal del solicitante, considerando
como dato suficiente su direccion electro-
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tivas comunitarias para la transposicion de
sus disposiciones, a la hora de elaborar y
presentar las correspondientes iniciativas
legislativas para su adaptacion al derecho
interno.

Ademas, este Consejo también ha ex-
presado su opinidn en este ambito en el
Dictamen 6/2013, sobre el Anteproyecto
de Ley de Apoyo a los emprendedores y
su internacionalizacién o el Dictamen
5/2014, sobre el Anteproyecto de Ley del
Cédigo Mercantil, asi como en diversos
informes relacionados con los sistemas de
ciencia, tecnologia e innovacion, asi como
sobre los procesos de inversion y empren-
dimiento.

nica, y se traen del reglamento a la ley los
plazos en los que debe acreditarse la repre-
sentacion en relacion con las oposiciones y
observaciones de terceros.

En relacién con la revision de los ac-
tos en via jurisdiccional, y a la espera de la
aprobacion de la reforma de la Ley Organica
del Poder judicial, se modifica de momento
la regulacion del arbitraje con el fin de dejar
constancia de la via jurisdiccional civil.

Por otro lado, se prevé la suspension de
los procedimientos de tramitacion en los
casos de solicitudes de nulidad y nulidad
relativa, y se incorpora un nuevo supuesto
de no caducidad por falta de renovacion de
la marca cuando existan procedimientos de
concurso de acreedores.
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En relacion con los efectos de la cadu-
cidad y la nulidad, se aclara que no procede
plantear la indemnizacién por dafios y per-
juicios por tratarse de un procedimiento
administrativo, sin perjuicio de poder re-
clamarla por la via judicial.

Asimismo, se introducen modifica-
ciones para equiparar los requisitos de la
peticion de transformaciéon de la marca
de la Union a los de la solicitud de marca
nacional o nombre comercial y, respecto
a los nombres comerciales, se suprime la
necesidad de representacion grafica de los
mismos; y se adectuia su ambito aplicativo a
la Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios.

Relativo a los plazos maximos de reso-
lucion de procedimientos, se introduce una
habilitacion legal para poder modificarlos
por Orden Ministerial, previa propuesta
de la Oficina Espariola de Patentes y Mar-
cas (oepm). Asimismo, se habilita a la oepm
para establecer programas de concesion
acelerada en determinados supuestos, por
razones de eficiencia en la tramitacion ad-
ministrativa.

Por ultimo, se elimina la bonificacion
existente del 15 por 100 del importe de las
tasas por presentacion de la solicitud por
medios electronicos, y se modifican varias
tasas del anexo.

Articulo segundo. Modificacion de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
juridica del disefio industrial

Se modifican veintiun preceptos, dos dis-
posiciones adicionales y se afiade una nue-
va disposicion adicional. Se modifica el

anexo con el fin de introducir tres nuevas
tasas. A continuacion se refieren los prin-
cipales cambios.

Respecto a los motivos de denegacion
del registro, se incorpora la practica de la
prueba de uso a los disefios industriales, de
tal forma que los requisitos para constituir
signo distintivo oponible deben ser los mis-
mos tanto si se enfrenta a una marca como
a un disefo industrial.

En cuanto a la solicitud de registro
y fecha de presentacion, se elimina el
numero maximo de disefios que puede
contemplar un disefio multiple, el limite
de 50 hasta ahora vigente no encontraba
justificacion. Ademads, en las disposiciones
generales de procedimiento se le otorga la
potestad a la oepm de dividir una solicitud
en dos 0 mas registros divisionales para
facilitar la tramitacion en determinados
casos.

Se establece la revision de los actos en
via jurisdiccional en el mismo sentido que
para la Ley de Marcas y se incorpora a la
ley la aplicabilidad de la resolucién de con-
flictos mediante arbitraje y mediacion.

En cuanto a la duraciéon y renovacién
se establece que el justificante del pago de
tasa de renovacion se considere como una
solicitud de renovacion, siempre que el ti-
tular del disefio sea el mismo y se trate de
una renovacion de los disefios en su con-
cepcion original.

Se incorporan las licencias de difusién
del disefio como nueva figura para ofrecer
las licencias de disefios con fines publici-
tarios y de difusion de manera gratuita, no
exclusiva y temporal.



Se introducen tres nuevas tasas relati-
vas a la tasa por inscripcion de ofrecimien-
to de licencia de difusion gratuita, una tasa
por cambio de modalidad, y una tasa por
publicaciones.

Articulo tercero. Modificacion de la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
Se modifican cincuenta y seis preceptos,
dos disposiciones adicionales y dos dispo-
siciones transitorias. Finalmente, se modi-
fica su anexo de tasas. A continuacion se
refieren los principales cambios.

Se introduce una nueva excepcion a la
patentabilidad relativa a la proteccion juri-
dica de las invenciones biotecnolégicas, de
modo que quedan excluidos de proteccion
por medio de patente los productos deriva-
dos exclusivamente de procesos bioldgicos.

Se incorpora dentro de las disposicio-
nes comunes a todos los procedimientos y
a la informacion de los terceros, la posibi-
lidad de presentar solicitudes provisiona-

3. Observaciones

De modo previo, el Consejo Econémico y
Social quiere sefialar que, en esta ocasion, la
remision del Anteproyecto prevé un plazo
ordinario para la emision de dictamen. Este
Consejo ha venido insistiendo en que la previ-
sion de plazos urgentes o perentorios dificul-
ta el pleno ejercicio de su funcion consultiva.

El CcEs valora muy positivamente que el
legislador prevea el traslado de la compe-
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les de patentes, con una simplificacion del
procedimiento y la posibilidad de posponer
la entrega de parte de la documentacion
necesaria.

Se modifica el articulado referido a los
modelos de utilidad. De modo que se am-
plia el concepto para proteger por medio
de modelo industrial las sustancias y com-
posiciones farmacéuticas y se incorpora al
ordenamiento juridico espafiol la figura de
los modelos de utilidad derivado.

Se modifican dos disposiciones adicio-
nales: la tercera, para acordar la tramita-
cion preferente y acelerada de solicitudes
de patentes y de modelos de utilidad a
pruebas, kits, medicamentos, aparatos o
cualquier otro dispositivo para los trata-
mientos de diagnostico, terapéutico o qui-
rurgico aplicados a enfermedades en caso
de urgencia sanitaria; la décima, que prevé
una bonificacion del 50 por 100 de las tasas
aplicables a los centros y organismos publi-
cos de investigacion.

tencia para conocer de los recursos contra
las resoluciones de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo al orden juris-
diccional civil, como venia demandando
buena parte de la doctrina y del propio
Consejo General del Poder Judicial. Este
cambio se producira tras la préxima refor-
ma de la Ley Organica del Poder judicial,
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actualmente en tramite parlamentario, y
la nueva atribuciéon competencial quedara
regulada en la Ley de Enjuiciamiento civil,
ala que se remitiran, como ya prevé el An-
teproyecto de Ley sometido a dictamen, las
tres leyes que conforman el marco norma-
tivo de propiedad industrial. En este senti-
do, se deberian efectuar las modificaciones
de las leyes de patentes, marcas, disefios y
topografias necesarias para adecuar dichas
leyes a la modificacion de la Ley Organica
del Poder judicial que esta pendiente de
aprobacion por el Senado.

Asimismo, sin perjuicio de las observa-
ciones que formulara mds adelante, consi-
dera oportuno el Anteproyecto sometido a
dictamen, en la medida en que busca con-
seguir la actualizacion y mejora de los pro-
cedimientos en materia de signos distinti-
vos, patentes y disefios industriales, con el
objetivo declarado en el Anteproyecto de
dotar a las normas de mayor coherencia,
seguridad juridicay precision y, en su caso,
adecuarlas al contexto normativo europeo
con la incorporacion de las ultimas nove-
dades internacionales que afectan a estas
materias, corregir deficiencias detectadas
y adaptarlas a los cambios interpretativos
operados en la Union Europea.

Aunque el Anteproyecto no recoge
cambios sustantivos de la regulacion ac-
tual, modificada en 2018 por lo que hace a
las marcas y en 2015 en lo relativo a paten-
tes, el CES entiende que una mayor integra-
cion y claridad normativa y procedimental
en las distintas modalidades de propiedad
industrial favorecera los procesos de in-
novacion, investigacion y transferencia

de tecnologia, al disponer las personas o
entidades usuarias del sistema de recono-
cimiento y proteccion de dicha propiedad
de un instrumento m4s flexible, dotado de
mayor rapidez y fluidez en los plazos y en
los procedimientos, ajustado en sus cargas,
tanto administrativas como econdémicas, y
equilibrado entre el interés general y el de
los inventores. Y, al favorecer tales proce-
sos, redundara en una mejora en la com-
petitividad de las empresas, en particular
las pequenas y medianas, y en una mayor
creacion de empleo de calidad, impulsan-
do, en definitiva, un mayor potencial de
desarrollo.

En lo que hace especificamente a las
marcas, el CES considera que su proteccion
resulta clave para promover la confianza
y proteger las preferencias de los agentes
econdémicos: empresas, consumidores y
la sociedad en general, en tanto que favo-
recen una dinamica de transparencia en
el trafico mercantil que, a su vez, resulta
esencial para el desarrollo de la actividad
econdmica, basada en numerosas decisio-
nes de inversion y de consumo.

Sentado lo anterior, el CES recuerda que
la capacidad cientifica, técnica y de inno-
vacion depende principalmente de las po-
liticas correspondientes, tanto del sector
publico como del sector privado. En este
sentido, considera oportuno insistir en la
necesidad de reforzar y hacer mas eficaces
las politicas de 1+p+i y el sistema de cien-
cia y tecnologia espafiol. A este respecto,
el CEs subraya que no ha tenido ocasion de
formular dictamen sobre la futura Ley de la
Ciencia, la tecnologia y la innovacion, cuyo



proyecto de reforma, elaborado en el mar-
co de las reformas estructurales planteadas
en el Plan de Recuperacién, Transforma-
cion y Resiliencia, fue remitido al Senado
por el Congreso de los Diputados el 1 de
julio de 2022. Una ley que tiene ademas
importantes conexiones con el Antepro-
yecto actual, toda vez que debe regular el
régimen del personal en el sistema ptblico
de 1+p+i, abordando con ello, como el An-
teproyecto, cuestiones como la retribucion
en el caso de mediar relacion laboral.

Con independencia de esto tltimo, la
valoracion del presente Anteproyecto por
parte del cEs depende, en particular, del
tratamiento que se dé a la necesaria agili-
dad del sistema, a la regulacion de las car-
gas administrativas y econdmicas, asi como
a la seguridad juridica que ofrece, tanto en
lo relativo a la claridad en las disposiciones
como en la estabilidad del marco norma-
tivo.

Seguridad juridica y estabilidad

del marco normativo

Uno de los objetivos declarados del Ante-
proyecto es dotar de una mayor claridad al
sistema de propiedad industrial y aumen-
tar la seguridad juridica de las personas y
entidades usuarias del mismo, unas metas
que el CEs considera de la maxima impor-
tancia por tratarse de una pieza clave en
el sistema de innovacion espafiol. En este
sentido, el CES aplaude los avances en cla-
rificacion y simplificacién que plantea esta
reforma en un ambito regulatorio ya de por
si muy complejo.
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Por otro lado, el cEs también valora po-
sitivamente la modificacién del alcance del
Informe sobre el estado de la técnica, que
se califica como primera comunicacion de
examen sobre el cumplimiento de los re-
quisitos previstos para la patentabilidad, y
sobre el que cabra ahora presentar, en el
procedimiento de examen sustantivo, ob-
servaciones a lo largo de todo el plazo es-
tablecido, al igual que a la opinién escritay
a las observaciones de terceros, y modificar
en su caso las reivindicaciones y demas do-
cumentos de la solicitud, en lugar de solo
de manera adjunta a la solicitud de examen
sustantivo. Esto supone una mejora de la
seguridad juridicay de los plazos de accion
del solicitante.

No obstante, el CES considera que, pre-
cisamente para dotar de una mayor segu-
ridad juridica a las personas usuarias y no
desincentivar la entrada en el sistema de
nuevas empresas, es necesario dotar al sis-
tema de propiedad industrial de mayor es-
tabilidad normativa, evitando en lo posible
modificaciones frecuentes del marco legal.

En particular, el CES considera que
no es el momento oportuno para hacer
modificaciones sustantivas de la Ley de
Proteccion juridica del disefio industrial,
salvo en lo que atafie al cambio de com-
petencia jurisdiccional, porque esta pre-
visto que la Unioén Europea adopte proxi-
mamente una Directiva para armonizar
las normas comunitarias en materia de
proteccién de dibujos y modelos, lo que
obligara al legislador espaiiol a incorpo-
rar las normas de obligado cumplimiento
que la misma determine, pudiendo dar-
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se el caso de que algunas de las reformas
que el Anteproyecto incorpora ahora
tuvieran que ser modificadas en breve
plazo como consecuencia de la transpo-
sicion, con el correspondiente trastorno
e inseguridad juridica para las personas
y entidades usuarias del sistema.

Cargas administrativas
El crs valora positivamente los cambios
introducidos por el Anteproyecto para re-
ducir las cargas administrativas del actual
sistema de proteccion de la propiedad in-
dustrial, por ejemplo en lo relativo a las so-
licitudes de renovacién o de disefios mul-
tiples, en tanto en cuanto la simplificacion
administrativa agiliza los procedimientos y
favorece la actividad econémica.

A pesar de ello, y en concreto, en cuanto
a la utilizacion de medios electronicos para
el intercambio de informacién previsto en
la Ley de Marcas, el Anteproyecto indica
que “(...) las comunicaciones e intercambio
de documentacién entre la Oficina Espafio-
la de Patentes y Marcas, los 6rganos com-
petentes, en su caso, de las comunidades
auténomas y los usuarios de sus servicios
podran o, en su caso, deberan presentar-
se o remitirse en soporte electrénico (...)”
(art. primero trece del Anteproyecto), este
Consejo considera necesaria establecer
una transicion flexible de adaptacion al uso
generalizado de las nuevas tecnologias que
deberia quedar mejor reflejado en la redac-
cion del Anteproyecto.

Por otra parte, el CES valora positiva-
mente la solicitud provisional de patente
(art. tercero veinticinco del Anteproyec-

to), en tanto en cuanto agiliza y simplifica
el procedimiento y posibilita posponer la
entrega de la documentacion necesaria, lo
que resulta de especial interés a las em-
presas de menor dimension puesto que
cuentan con una menor capacidad para
gestionar los derechos sobre su propiedad
industrial dada su pequefia escala.

No obstante, resulta necesario sefialar
que el marco normativo actual ya prevé
la posibilidad de solicitar informalmente
una patente —que a diferencia de la nue-
va figura prevista en el Anteproyecto no
necesita el pago previo de una tasa-, pero
que no se ha implementado en la practi-
ca dado que el sistema de la oepMm no lo
permite.

Por consiguiente, el CES considera que,
en este punto, se debe implementar lo
previsto en la normativa vigente. Ademas,
este Consejo llama la atencion sobre la
posibilidad de que la nueva figura genere
una falsa sensacion de seguridad juridica
en cuanto a la proteccion de la patente,
subrayando que se debe informar adecua-
damente sobre las condiciones previstas
en el Anteproyecto para la “continuacion
de una solicitud provisional de patente”;
por ejemplo, sobre que el hecho de que
cualquier modificaciéon que se aporte al
solicitar la continuacion del procedimien-
to “no debera exceder el contenido de la
solicitud provisional, tal como se hubiera
presentado originalmente”.

Tasas
El Anteproyecto de Ley ha introducido
modificaciones en algunas tasas, combi-



nando algunas subidas sustantivas con la
extension de algunas bonificaciones.

En concreto, por un lado, en la Ley de
Marcas se contempla un incremento de
la tasa de oposicion que, en opinion del
CES, no queda suficientemente justificado.
En caso de que este aumento responda al
encarecimiento del procedimiento como
consecuencia del trabajo adicional que
conlleva la prueba de uso, resultaria mas
razonable restringir su aplicacion a los ca-
s0s que necesiten esa prueba. Es mas, un
encarecimiento del proceso de oposicion
iria contra la propia filosofia de un sistema
que restringe el examen de motivos relati-
vos de denegacion de marcas a la interpo-
sicion de oposiciones.

Por otro lado, en la Ley de Patentes, el
Anteproyecto extiende el régimen de bo-
nificacion del 50 por 100 de todas las tasas
aplicables previsto para las universidades
publicas (disposicion adicional décima de
la Ley 24/2015) a los centros y organismos
publicos de investigacion. Al respecto, el
CES opina que esa bonificacion deberia
extenderse, igualmente, a los centros tec-
nologicos.

En todo caso, resulta necesario recor-
dar que las tasas deben contribuir a la sos-
tenibilidad y financiacién del servicio, por
lo que cualquier modificacién en este am-
bito debe realizarse de manera equilibra-
da para evitar que afecte a la calidad y/o la
estabilidad del sistema de proteccion de la
propiedad industrial. Un sistema de boni-
ficaciones modulado atendiendo al tamafio
empresarial podria contribuir a mejorar el
acceso de las pymes al sistema.
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Plazos en la Ley de Marcas

Por altimo, en cuanto a los plazos esta-
blecidos en la Ley de Marcas, cuestion de
especial interés para las personas o enti-
dades usuarias, el Anteproyecto introduce
una habilitacion legal para poder modificar
los plazos méaximos de resolucion relativos
a los procedimientos de signos distintivos,
a través de una orden del titular del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo,
previa propuesta de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas. A tal respecto, este
Consejo estima procedente mantener en
la ley esos maximos para limitar la discre-
cionalidad de la Administracion y dar mas
certidumbre a las personas usuarias. Mds
aun, incluso siendo consciente de la difi-
cultad que conllevan los procedimientos de
resolucion, el cEs considera que los plazos
maximos deberian reducirse respecto a los
vigentes, extremo factible en el contexto
de digitalizacién de los datos y los proce-
dimientos en la oEpm.

Mas en concreto, los plazos propuestos
para una solicitud que no recibe ni oposi-
ciones ni suspensos parecen excesivos, en
especial recordando que lo tnico que debe
hacer la Oficina es proceder al examen for-
mal, publicar la solicitud, y esperar a que
se cumpla el plazo de oposicion. Asimismo,
la mayoria de las solicitudes hoy en dia se
presentan de forma electronica, con lo que
se incorporan inmediatamente a las bases
de datos de la Oficina. Por ejemplo, el pla-
z0o maximo de resolucion en estos casos
podria establecerse en la ley como total de
ocho meses lo cual, descontado un plazo de
oposicion de dos meses, supondria que la

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESPANA
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Oficina contaria con un plazo suficiente de
seis meses para proceder y resolver.

De igual forma, cuando existieran
oposiciones o suspensos se podria aiadir
el plazo que se otorga al solicitante para
contestar, y no ocho meses mas como ac-
tualmente, que elevan la resolucion a afio
y medio. El plazo de resolucién en estos ca-
sos seria, por tanto, diez meses. Si se pidie-
ra prueba de uso, ello supondria afiadir el
plazo adicional que se otorgue al oponen-
te para aportar las pruebas de uso y el que
corresponda al solicitante para contestar.

Por otro lado, para un mayor equilibrio
entre las partes, el CEs considera que se
deberian ampliar los plazos para presentar
aportaciones que sustenten la alegacion a
estas resoluciones. Los plazos actuales, de
un mes, resultan muy cortos, en especial
para las pymes, con menor estructura ad-
ministrativa, en los casos donde la alega-
cion comporta elementos tales como dar
prueba de los usos de la marca, que supo-
nen un acopio documental notable.

Se trata de conjugar la rapidez en la
tramitacién con la seguridad juridica y el
derecho constitucional de las personas y
entidades usuarias del sistema a ser oidos
antes de tomar una decision. Por ello, se
propone que se amplien los plazos actua-
les de un mes para aportar la prueba de
uso y presentar alegaciones a dos meses y
que ello se fije en la ley y no se relegue al

Reglamento de ejecucioén (art. 21 bis) para
adecuarlos con los que se prevén para las
Marcas UE.

En este punto, ademas, el CES considera
que, aunque los plazos concretos se fijen
en el Reglamento, en aras a la seguridad
juridica y precisamente para conseguir su
ampliacion, es preciso que se recojan como
minimos en el texto de la ley, teniendo en
cuenta que son de interés general para las
personas y entidades usuarias del sistema,
y para preservar efectivamente el citado
derecho a ser oido.

Finalmente, hay que recordar que uno
de los motivos principales de la implanta-
cion de procedimientos administrativos
de nulidad y caducidad era el de hacer el
tramite mas corto que el que se deriva de
procedimientos judiciales. Los plazos pro-
puestos de veinticuatro meses para la nuli-
dad y veinte para la caducidad son excesi-
vos y son incluso préximos o superiores a
lo que duran los procedimientos judiciales.
Se propone, por ejemplo, que el plazo del
procedimiento administrativo de nulidad
sea de quince meses y el de caducidad, de
doce.

En la misma linea, en cuanto al pro-
cedimiento de arbitraje, el CES considera
que, también en pro de una mayor segu-
ridad juridica, se deberian expresar con
claridad los plazos del mismo en el texto
de la ley.



4. Conclusiones

El cEs valora positivamente el Anteproyec-
to, en especial por acoger el traslado de la
modificacion de la Ley Orgéanica del Poder
judicial sobre la competencia para conocer
de los recursos contra las resoluciones de
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo al orden jurisdiccional civil.

Madrid, 27 de julio de 2022

V.° B.° El Presidente

Anton Costas Comesafia
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Ello sin perjuicio de lo expresado en las
observaciones anteriores, sobre todo res-
pecto a las modificaciones sustantivas pre-
vistas para Ley de Proteccion juridica del
disefio industrial teniendo en cuenta que
la Unién Europea adoptara proximamente
una Directiva para armonizar las normas
comunitarias.

La Secretaria General

Maria Soledad Serrano Ponz
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