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PRINCIPALES LOIS ET REGLEMENTATIONS CONS’ACREES
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ESPAGNE

Le présent document contient le texte' du Décret-loi royal n° 8/1998, du 31juillet 1998, sur
des mesures urgentes en matiere de propriété industrielle, publié au Journal officiel n° 194
du 14 aotit 1998, notifié par I'Espagne au titre de l'article 63:2 de I'Accord.

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS ALA
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD
DEL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 63 DEL ACUERDO

ESPANA

En el presente documento se reproduce’ el texto del Real Decreto-Ley 8/1998, del 31 de julio
de 1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial, el cual ha sido publicado en el
Boletin Oficial del Estado N° 194 del 14 de agosto de 1998, notificado por Espafia en virtud de lo

dispuesto en el parrafo 2 del articulo 63 del Acuerdo.

! In Spanish only/En espagnol seulement/En espafiol solamente.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

19859 REAL DECRETO-LEY 8/1998, de 31 de julio,
qed medjc{as urgentes en materia de propiedad
industrial.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 155.2 delaLey 11/1988, de 20 de marzo,
de Patentes, obliga a los residentes en el extranjero a
actuar, en todo caso, por medio de agente de propiedad
industrial. Por otra parte, el articulo 157.1 de la misma
Ley impone a los Agentes de {a Propiedad industrial
tener despacho profesional en Espafa. En este sentido,
la Comisién Europea ha advertido al Gobierno espaiiol
de la posibilidad de plantear un procedimiento de infrac-
cioén del Tratado CE en relacién con estos dos preceptos,
dado que el articulo 165.2 podria ser discriminatorio
por razon de fa nacionalidad y el articulo 157.1 podria
lesionar la libertad de prestacion de servicios, reconocida
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Por lo tanto, se debe proceder sin dilacién a la modi-
ficacidon de los articulos mencionados. Asi, por el pre-
sente Real Decreto-ley se modifica el articulo 155.2, con
el fin de sustituir la referencia a los residentes en el
extranjero por otra a «los no residentes en un Estado
miembro de la Comunidad European. Asimismo, el articu-
io 167.1 contempla también la posibilidad de que el
despacho profesional esté en otro Estado miembro de
la Comunidad Europea. La no adopcion de las modi-
ficaciones citadas, de forma inmediata, puede tener con-
secuencias no deseables para el Estado espafiol, que
se caracteriza por el estricto cumplimiento de los reque-
rimientos formulados por la Comision.

Ademas, el Reglamento (CE) 40/1994, del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comu-
nitaria, establece el llamado procedimiento de transfor-
macién en solicitudes de marcas nacionales de las mar-
cas comunitarias o de das solicitudes de éstas. Se hace
asi necesario prever el correspondiente procedimiento
nacional de transformacion que asegure el correcto
engarce entre el Derecho comunitario y el Derecho espa-
fiol. Esta necesidad es, ademds, apremiante debido al
hecho de que se estan produciendo ya situaciones juri-
dicas que exigen, sin dilacidn, 1a correlativa transforma-
cidn de marcas o solicitudes en el &mbito nacional.

Por otra parte, es preciso clarificar la regulaciéon de
las tasas en materia de derechos de propiedad industrial
en el marco de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modi-
ficacion del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Loca-
les y de Reordenacién de las Prestaciones Patrimoniales
de Caréacter Piblico.

. En efecto, el régimen de transformacién de marcas
internacionales y comunitarias en marcas nacionales ha
puesto de manifiesto como los entornos que antigua-
mente existian entre titulos nacionales y comunitarios
o internacionales se han diluido completamente. Una
de las consecuencias de la armonizaciéon del Derecho
de propiedad industrial ha sido la de permitir la modi-
ficacién del 4mbito geogréfico de los derechos de pro-
piedad industrial sin afectar a su esencia. De ah{ que
sea mucho mds acertado hablar de titulos de propiedad

industrial en general, que hacer una discutible separacién
de los mismos- atendiendo a su eficacia territorial,
mediante la realizacién de una enumeracién que resulta
cuestionable por su imprecision.

Finalmente, el Acuerdo de 30 de septiembre de 1993,
celebrado entre la Organizacién Mundial de ia Propiedad
Intelectual y 1a Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM), permite a esta Gltima actuar como Administra-
cidn de Blsqueda Internacional en el marco del Tratado
de Cooperacién en materia de Patentes. No obstante,
la OEPM, pese a ser la Ginica Administracién de Busqueda
Internacional que actia en lengua castellana, también
es la Gnica Administracion en el marco del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes, elaborado en Was-
hington el 19 de junio de 1970 (PCT), que no realiza
examenes preliminares internacionales. Por tanto, la
introduccién del examen preliminar es una necesidad
para que el sistema de busquedas interpacionales en
castellano se vea completado y Espana pueda sequir
liderando este ambito. En caso contrario, se privaria al
mundo hispanoparlante de obtener un servicic cemiplelo
de bisqueda y exdmenes preliminares internacionales
en castellano:

A ello se suma la necesidad de establecer el caracter
optativo del examen previo, que la vigente Ley de Paten-

‘tes contempla como obligatoria, con el fin de ofrecer

a las empresas que utilizan el sistema de patentes un
instrumento mas flexible y adecuado a sus necesidades
y estrategias.

Todo lo expuesto justifica la extraordinaria y urgente
necesidad de introducir en el ordenamiento juridico espa-
fiol, mediante Real Decreto-ley, tal y como prescribe el
articulo 86 de la Constitucidn, las modificaciones nor-
mativas antes expuestas. Cabe recordar, al respecto, la
doctrina del Tribunal Constitucional que sefnala que el
Decreto-ley es un instrumento normativo susceptible de
ser utilizado en situaciones concretas que, por razones
dificiles de prever, requieren una accién normativa inme-
diata en un plazo méas breve que el requerido por la
tramitacion parlamentaria de las leyes. Por tanto, la uti-
lizacion del procedimiento legislativo ordinario para la
realizacién de las modificaciones antes expuestas impli-
caria por su dilacién perjuicios de dificil reparacion, entre
elios, la posible incoacion de un procedimiento de infrac-
cidon por la Comisién Europea. lo que justifica la trami-
tacion de este Real Decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorizacion concedida
en el articulo 86 de la Constitucién Espafiola, a propuesta
del Ministro de Industria y Energia y previa deliberaciéon
del Consejo de Ministros en su reunion del dia 31 de
julio de 1988,

DISPONGO:

Articulo primero.  Modificaciones de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.

Se modifican como sigue los articulos 36, 39, 155
y 157 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

Uno. Se afiade al articulo 36 un riuevo apartado 3
del siguiente tenor:

«3. En los procedimientos de concesién de
patentes relativos a aquellos sectores de la técnica
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para los que resulte aplicable el procedimiento de
concesién con examen previo de acuerdo con el
Real Decreto al que se refiere la disposicién tran-
sitoria quinta, una vez que tenga lugar la publi-
cacion del informe sobre el estado de la técnica,
se abrird el plazo previsto en el apartado 2 del
articulo 39, que interrumpird e! procedimiento y
en el que el solicitante podra realizar la peticién
.de examen previo o manifestar su voluntad de con-
tinuar con el procedimiento general de concesién.
Transcurrido ‘dicho plazo sin que el solicitante se
manifieste al respecto, se reanudard el procedi-
miento de acuerdo con lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, aplicAndose las normas del pro-
cedimiento.general de concesién regulado en el
presente capitulo. Dicha reanudacion se publicard
en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.»

Dos. Los apartados 1 a 5, del articulo 39, quedan
redactados como sigue:

«1. Enlos casos en que resulte aplicable, segin
lo dispuesto en la disposicién transitoria quinta, el
procedimiento de concesion serd el mismo que se
establece con carécter general en el capitulo ante-
rior de la presente Ley hasta que se formule la
peticion de examen a que se refiere e! apartado
siguiente.

2. Dentro de los seis meses siguientes a la
publicacion del informe sobre el estado de la téc-
nica, el solicitante podrd pedir que se proceda a
examinar la suficiencia de la descripcidn, la nove-
dad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud
de patente. La peticiéon de examen previo sélo se
considerard validamente formulada tras el pago de
la tasa de examen, serd irrevocable y se publicaca
en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

Cuando el examen previo pueda basarse par-
cial o totaimente en el informe de examen pre-
liminar internacional realizado por la Adminjstra-
cion Encargada del Examen Preliminar Internacio-
nal competente, se reembolsara al solicitante el 25
por 100, el 50 por 100, e! 75 por 100 o el 100
por 100 de dicha tasa, en funcion del alcance de
dicho informe

En los dos meses siguientes a la publicacidon
de la gsticidn ¢ examen, cualgquier interesado
podra oponerse a la concesidn de la patente, ale-
gando la falta de cualquiera de los requisitos exi-
gidos para esa concesidn. El escrito de oposicidn
habrd de ir acompafiado de los correspondientes
documentos probatorios.

No podré alegarse. sin embargo, que el peti-
cionario carece de derecho para solicitar la patente,
lo cual deberd hacerse valer ante los tribunales
ordinarios.n ’

Tres. El apartado 2 del articulo 155 queda redac-
tado como sigue:

«2. Los no residentes en un Estado miembro
dé la Comunidad Europea deberén actuar, en todo
caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.»

Cuatro. Elapartado 1 del articulo 157 queda redac-
tado como sigue:

«1. Ser espanol, o tener la nacionalidad de un
Estado miembro de la Comunidad Europea. Ser
mayor de edad y tener despacho profesional en
Espafia 0 en un I:ystado miembro de la Comunidad
Europea.n

Articuio segundo. Modificaciones de la Ley 32/1988,
de 10 de noviembre, de Marcas.

Se introduce un nuevo titulo en la Ley 32/1988, de
10 de noviembre, de Marcas. con el siguiente contenido:

«Titulo IX. Transformacién de marcas comuni-
tarias.

Articulo 87.

1. El procedimiento de transformacidn de una
solicitud o de una marca comunitaria en solicitud
de marca nacional se iniciard con la recepeidn por
el drgano competente para resolver de la peticién
de transformacion que le transmita la Oficina de
Armonizacion de Mercado Interior.

2. Enel plazo de dos meses desde la iniciacién
del procedimiento, el solicitante deberd cumplir los

' siguientes requisitos:

a) Abonarlatasa establecida en el articulo 16.2
de la Ley por cada clase de productos o servicios
comprendidos en la solicitud o en el registro de
marca comunitaria que se incluya en {a solicitud
de transformacién. :

b} Presentar una traduccién al castellano de
la peticidn de transformacién y de los documentos
que la acompanan cuando no estén redactados en
este idioma.

¢! Desigiier un domicilio en Espana a efectos
de notificaciones.

d} Suministrar cuatro reproducciones de la
marca por cada clase de productos que se incluya
en la solicitud de transformacién si [a misma fuera
grafica o contuviere elementos gréaficos y si se rei-
vindican colores, indicacion precisa-de los mismos
y de su localizacidn en el disefio.

3. La solicitud de transformacion a los efectos
del examen de anterioridades, se considerara pre-
sentada en la fecha que se le hubiere otorgado
como solicitud de marca comunitaria y, si tenia
prioridad o antigliedad reivindicada, gozara de
estos derechos. A los efectos de lo previsto en los
articulos 5 y 7 de la presente Ley se considerard
como fecha de depdsito de la solicitud la de! dia
en que la solicitud de transformacion hubiere sido
recibida por el érgano competente para resolver.

Las solicitudes de transformacién se trami-
tardn bajo el sistema multticlase vy, si fuesen con-
cedidas, quedaran sujetas, para cada clase de!
MNomenclétor Internzcional que comprenda la mar-
ca concedida, al pago de las tasas contempladas
en el articulo 29.2 de la presente Ley. En o demds,
estas solicitudes se tramitardn como una solicitud
de marca nacional. No obstante, si la solicitud de
transformacion se refiriera a una marca comunitaria
va registrada, se acordard sin mas tramite su con-
cesién coma marca nacional, salvo que, debido a
la renuncia, falta de renovacién ¢ a cualquier otra
.causa provocada por su titular, hubiere quedado
pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo
algtn motivo de nulidad o caducidad capaz de afec-
tar a la proteccion de la marca en Espana, en cuyo
caso se tramitaréd como una solicitud de marca
nacional.»

Articulo tercero.  Tasas exigibles en materia de titulos
de propiedad industrial y otras exacciones.

El ndmero 9 del apartado d) de la disposicion final
primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modi-
ficacion del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Loca-
les y de Reordenacion de las Prestaciones Patrimoniales
de Caracter Piblico, queda redactado de la siguiente
forma:

«3. Ministerio de Industria y Energia.

Tasas por servicios prestados por el Ministerio
de Industria y Energia (Decretos 661 y 663/1960,
de 31 de marzo). :
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Tasas en materia de propiedad industrial (Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; Ley
11/1988, de 3 de mayo, de Proteccidén Juridica
de las Topografias de los Productos Semiconduc-
tores; Tratado de Washington, de Cooperacién en
materia de Patentes de 19 de junio de 1970 y
Real Decreto 1123/1985, de 3 de julio, para la
aplicacion del Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes, elaborado en Washington el 19 de
junio de 1870; Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creacién del Organismo Autdénomo Registro de la
Propiedad Industrial; Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas; Ley 20/1987, de 7 de octu-
bre, sobre tasas que deban satisfacer los solicitan-
tes y concesionarios de patentes europeas por
determinadas actividades a realizar en el Registro
de la Propiedad Industrial).

Tasas y exacciones de las Cémaras Oficiales
Mineras (Decreto 660/1960), de 31 de marzo).»

Disposicidn final Gnica. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrara en vigor el mismo
dia de su publicacidn en el «Boletin Oficial del Estado»,
salvo el articulo tercero que retrotraerad sus efectos a!
dia 15 de julio de 1998.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobiernc,
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ

En consecuencia, esta Direccién General, de acuerdo
con las atribuciones conferidas por el punto dos del
articulo 5 del Real Decreto 804/1985, de 11 de junio,
acuerda: .

Primero.—La transmisién de la titularidad de los des-
Fachos receptores de apuestas deportivas integrados en
a red bdésica, al amparo de la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda de 9 de julio de 1993, se realizara
de conformidad con o Erevisto en los articulos 13 y
14 del Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio.

Segundo.—Esta Resolucidén entrard en vigor al dia
siguiente de su publicacién.

Madrid, 31 de julio de 1998.—E! Director gene-
ral, P. S. {articulo 6 del Real Decreto 804/1985, de 11
de junio). el Gerente de la Loteria Nacional, Fernando
Hipolito Lancha.



	
	
	
	

