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I. ANTECEDENTES

La sentencia que motiva este comentario tiene su origen en dos
recursos de inconstitucionalidad acumulados. El primero de ellos presen-
tado el dia 10 de febrero de 1989 por don Josu Ifaqui en representacién
del Gobierno Vasco (niimero 265/89), contra los articulos 15, 16, 17, 75,
85 y Disposicidn Transitoria primera de la Ley 32/1988, de Marcas. El
segundo de ellos presentado ante el Tribunal Constitucional también el
dia 10 de febrero de 1989 por don Carles de Alfonso Pinazo, en represen-
tacién del Parlamento de Cataluiia (niimero 266/ 89), contra los articulos
15 (apartado 2 y 3), 16 (apartado 3), 24, 27, 28 (en lo referido a la atribu-
cién de la competencia de propuesta de resolucién), 45 (apartado 1), 81
(apartado segundo) y 85 (parrafo segundo), también de la Ley 32/1988.

Las alegaciones presentadas por los representante de los Gobiernos
de las respectivas comunidades auténomas mencionadas parten de la
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afirmacién de que la Ley de Marcas no respeta la distribucion de com-
petencias establecida en la Constitucion entre el Estado y las Comuni-
dades Auténomas en materia de Propiedad Industrial. Los articulos
impugnados de la Ley de Marcas regulan el procedimiento del registro
o, perteneciendo a otros Titulos de la ley, como por ejemplo el articulo
45 (apartado primero), se encuentran directamente relacionados con el
procedimiento de inscripcion al referirse a la posibilidad de subsanar
los defectos presentados en la documentacién ante el Registro de la
Propiedad Industrial. Por parte del Gobierno Vasco se critica la exis-
tencia de un tnico registro dependiente del Estado con la atribucién
de competencias en exclusiva sobre organizacién y llevanza del regis-
tro, las cuales por tratarse de la tinicas actuaciones de naturaleza ejecu-
tiva son inherentes a la potestad de ejecucién reconocida a favor del
Pais Vasco por el articulo 12.4 de su Estatuto de Autonomia. Por su
parte, la Generalidad de Cataluiia admite que el Estado tiene compe-
tencias reconocidas en la Constitucion para configurar su organizacién
y funcionamiento como un servicio centralizado, correspondiendo a
éste la competencia de ejecucion de la legislacion del Estado, enten-
dida dicha competencia como potestad de produccién de actos de
cardcter resolutorio o de decision, que viene a reconocer, modificar o
extinguir relaciones juridicas que pueden producirse en el orden social
sobre el que se proyecta la accion de la administracién. Sin embargo, el
Estado no puede asumir con cardcter exclusivo la competencia para la
realizacion de todos los actos de ejecucién incluyendo los de tramita-
cién de los expedientes, en la medida en que tales actuaciones son
competencia asumida por la Generalidad en el articulo 11.3 de su Esta-
tuto de Autonomia. Por otro lado, se recurre asimismo por el Gobierno
de esta comunidad e] articulo 16.3 de la Ley de Marcas por infringir lo
establecido en el articulo 3.2 de la Constitucién y 3.2 del E.C.A,, al
imponer el uso de la lengua castellana, no permitiendo al ciudadano el
ejercicio del derecho a elegir la lengua que estime conveniente para
relacionarse con la administracidn, en este caso el uso del catalan, len-
gua asimismo oficial en dicha comunidad.

En contestacion a los argumentos esgrimidos en los recursos el
Abogado del Estado presenté sus alegaciones, las cuales se registraron
en el Tribunal el 19 de abril de 1989, pidiendo la desestimacién de los
recursos acumulados sobre la base de los siguientes argumentos. Por
un lado, el Abogado del Estado puso de manifiesto que en realidad lo
que no satisface al Gobierno Vasco es la creacién de un Registro central
tnico de marcas y, consecuentemente, el verdadero reproche de
inconstitucionalidad se dirige contra la Ley 17/1975, de 2 de mayo,

166



DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS...

cuyo articulo 2.1 o la totalidad de la ley pudo ser recurrido desde el 15
de junio hasta el 15 de septiembre de 1980 (art. 33 y Disposicion transi-
toria segunda, 1 de la LOTC). La Ley de Marcas, al igual que otras
leyes, se remiten a organismos ya existentes no pudiendo constituir un
motivo de inconstitucionalidad que la Ley se refiera al Registro de la
Propiedad Industrial. Consecuentemente,el recurso de inconstitucio-
nalidad debe declararse, a su juicio, extemporaneo.

Por otro lado, el letrado del Estado consideré que se debia razonar
sobre las siguientes cuestiones: En primer lugar, traté6 de demostrar
que la existencia de un Registro nacional tnico no viola el orden de
competencias; en segundo término, expuso los argumentos oportunos
para la defensa de la justificacién constitucional de la reserva al Regis-
tro de los actos de trdmite a los que hace referencia el Parlamento de
Catalufia; finalmente, sus argumentos se dirigieron a probar que el
articulo 16.3 de la Ley no es contrario al articulo 3.2 de la Constitucién
nial 3.2 del E.C.A.

De las tres cuestiones esgrimidas, el Tribunal Constitucional acepté
la primera y la tercera, sin embargo en relacion con las competencias
de tramite declaré que corresponde a las Comunidades Auténomas
recurrentes las competencias de ejecucién en materia de propiedad
industrial contenidas en los articulos 15.2 y 3, 24.1, 75.1 y 85, parrafo
segundo sobre la base de unos fundamentos juridicos que examina-
mos en el siguiente epigrafe.

II. COMENTARIO

1. Consideraciones introductorias sobre las cuestiones
abordadas en la sentencia

Examinados los antecedentes de la sentencia que se comenta, con-
viene detenerse en las dos cuestiones de fondo que se plantean en los
dos recursos interpuestos. En primer lugar, el tema ya tantas veces tra-
tado por el Tribunal Constitucional sobre la distribucion de competen-
cias entre el Estado y las CC.AA., tema que ha sido objeto desde hace
ya casi veinte afios de resoluciones del Tribunal Constitucional que
han servido para clarificar, en la medida de lo posible, el alcance que
deba darse y, al hilo de las materias que se han ido suscitando, a la
competencia ejecutiva de las comunidades auténomas y que el TC
expone, como mas abajo se tendrd ocasién de resumir en el funda-
mento juridico nimero 4. En este caso se plantea por primera vez el
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problema de la dimensidén constitucional en materia de propiedad
industrial, no obstante el TC se ha pronunciado sobre temas directa-
mente relacionados con el principio de la unidad del mercado, en rela-
cién con la proteccién de los consumidores, pronunciandose a favor de
la constitucionalidad de la Ley de Publicidad, Ley 34/1988, de 11 de
noviembre de 1988 (STC de 19, de septiembre de 1996), asi como en
materia de denominaciones de origen en la sentencia de 211/1990, de
20 de diciembre, (publicada en DOGA, n. 157, de 10 de agosto de 1985
y en el BOE de 15 de octubre del mismo afio).

Por otro lado, se aborda en la sentencia el también conocido pro-
blema de los conflictos lingiiisticos, es decir la resolucién del enfrenta-
miento entre las competencias del Estado para la ordenacion de deter-
minados dmbitos y los especificos titulos competenciales de las
Comunidades auténomas con idioma propio en materia de normaliza-
cién lingiiistica.

Pues bien, en relacién con la primera de las cuestiones conviene
sefialar que el articulo 149.1.8 de la Constitucion otorga competencia
exclusiva al Estado sobre propiedad Industrial e Intelectual. No obs-
tante, las Comunidades Auténomas han asumido competencias en
materia de ejecucion de la legislacion de propiedad industrial e inte-
lectual. Tenemos que apresurarnos a destacar la distinta naturaleza de
los dos registros. El Registro General de la propiedad Intelectual se
crea por el Real Decreto 1.584/1991, de 18 de octubre (BOE 269, de 9
de noviembre de 1991) y se desarrolla en su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo. Como se destaca en la Exposi-
cién de Motivos de esta tiltima norma, “la modificacion operada por la
Ley 20/1992 ha sido sustancial, puesto que de un modelo registral cen-
tralizado se pasa a otro descentralizado”. El articulo 1, dltimo pérrafo
del RD de 1991, dispone que “las Comunidades Auténomas que ten-
gan reconocida la competencia correspondiente, las funciones de las
oficinas provinciales del registro serdn ejercidas por los servicios de la
Administracién autondmica que ésta determine”. No obstante, en el
articulo 2 del RD de 1993 se establece una organizacién registral que
estd integrado por el registro central; los registros territoriales estable-
cidos y gestionados por las Comunidades Auténomas y la Comisién
de Coordinacién. En el articulo 3 se establece las amplias competencias
que se atribuyen a los registros territoriales entre las que destacan las
de tramitar y resolver los expedientes de inscripcién o anotacién; la
certificacion y publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos
en el registro receptivo asi como la emisién de informes de cardcter
técnico, entre otras funciones. Pues bien, como establece la propia
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Exposicién de Motivos del RD de 1991, la descentralizacién es posible
por la “voluntariedad y el cardcter no constitutivo del registro para la
proteccion que la ley otorga a los derechos de propiedad intelectual”,
lo que implica que la pluralidad de registros no afecte al principio de
unidad de mercado, lo que ciertamente no sucede con el registro de
propiedad industrial que tiene un cardcter constitutivo y, al igual que
sucede con otros Registros ptblicos como el Registro de Control
metroldgico creado por Ley 3/1985, de 18 de marzo, cuyas sentencias
del Tribunal Constitucional 100/1991, de 13 de mayo y, 236/1991, de
12 de diciembre lo configuran como un registro tinico de alcance
nacional y cardcter administrativo, correspondiendo al Estado su esta-
blecimiento y ordenacién. Por su parte a las las CC.AA. les corres-
ponde la llevanza del registro e inician a peticién de parte o de oficio,
la inscripcién en el registro de las personas o entidades que generen o
soliciten actuaciones sustantivas de control metrolégico legal, pero
estas deben dar traslado inmediato de los asientos registrales al Centro
Espariol de Metrologia, a efectos de la centralizacion de la informacion
y cumplimiento de los fines para el ejercicio del control metroldgico. El
permitir la variedad de registros de propiedad industrial en las distin-
tas CC.AA. afectaria al principio de unidad de mercado y de libre cir-
culacién de mercancias en el territorio nacional creando por esta via
un peligroso precedente para el registro de patentes y demds derechos
de propiedad industrial. Este ha sido el criterio mantenido por el TC
en la sentencia de 3 de junio de 1999, en la que se sienta una doctrina
moderada partidaria de mantener un Registro de propiedad Industrial
centralizado si bien respetando las competencias de ejecucién en mate-
ria de propiedad industrial que corresponda a las CC.AA. asi como el
aceptar la ampliacion de competencias a estas ultimas en materia de
rétulo de establecimiento.

Se cuestiona asimismo en esta sentencia si la exigencia al adminis-
trado, en todo caso, del uso de la lengua castellana, vulnera el conte-
nido de los articulos 3.2 de la Constitucién y 3.2 del E.C.A. Pues bien,
en los dltimos diez afos son varios los conflictos lingiiisticos sobre los
que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional. Podemos men-
cionar al respecto, entre otras, las SSTC 83/1986, de 26 de junio, en
relacién con la Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalizacién lingiiis-
tica en Catalufia y 82/1986, de 26 de junio, en relacién con la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, Bdsica de Normalizacién del Uso del
Euskera. En esta tiltima sentencia, el Tribunal consideré que “ninguna
Comunidad Auténoma puede encontrar en la regulacién de la materia
lingtiistica una competencia que le habilite para dictar normas relati-
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vas a la organizacion y funcionamiento de la Administracién Estatal”.
En los mismos términos que en la sentencia que se comenta el TC ha
puesto claramente de relieve que la instauracion del articulo 3.2 de la
Constitucién de la cooficialidad tiene consecuencias para todos los
poderes puiblicos en dichas comunidades, y el derecho de los ciudada-
nos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administracion
en la Comunidad respectiva con plena eficacia juridica. Sin embargo,
como claramente establece el TC: “las socicitudes y documentos se
dirigen finalmente al Registro de la propiedad Industrial, érgano
nacional inico, dependiente del Estado y con sede en Madrid (...) no
estando por tanto ante un 6rgano de las Comunidades Auténomas a
diferencia de los Registros Mercantiles Territoriales (...), registro que
ha de facilitar el acceso al mismo a los ciudadanos de todo el territorio
espanol (...) por lo tanto no es contrario a la Constitucién que la Ley
exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente en la
lengua oficial comtn a todo el territorio. Es interesante destacar en
este lugar por mencionarse expresamente por el Tribunal Constitucio-
nal la doctrina sentada en la STC 87/1997 que resolvié el conflicto
positivo de competencia (nimero 1080/90), promovido por el Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Catalufia en relacién con el articulo
36.1 del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de
1989, el cual disponia que “los asientos del Registro se redactardn en
lengua castellana”. Esta redaccién se ha mantenido en el nuevo Regla-
mento aprobado por RSD 1784/1996, de 19 de julio. Pues bien, de la
doctrina general sentada por el TC se desprende, por un lado, la com-
petencia del Estado para determinar la lengua en que deben practi-
carse los asientos del Registro Mercantil ex art. 149.1.8 CE. Por otro
lado, en los Registros Mercantiles territoriales se debe respetar los arti-
culos 2.2 y 8.2 de la Ley Catalana 7/1983, de Normalizacion de cuyos
preceptos se desprenden tres requisitos: a)que los documentos redac-
tados en catalan deben tener, a efectos registrales mercantiles, la
misma eficacia y validez que los redactados en castellano; b)que los
documentos expresados en cataldn no pueden verse sometidos a nin-
gun tipo de dificultad o retraso y, c)que las certificaciones y demads
comunicaciones relativas a los asientos deben expedirse en la lengua
oficial de eleccion del solicitante (FJ nimero 4). (Un comentario mas
extenso sobre esta sentencia puede verse en la monografia publicada
con motivo de las III Jornadas de la Asociacion de Letrados del Tribu-
nal Constitucional, con el titulo “La sentencia en los conflictos consti-
tucionales de competencia”, Centro de Estudios Politicos y Constitu-
cionales, Madrid, 1998, pdgs. 313 y ss.)
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2. Fundamentos juridicos: Doctrina del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional examina como cuestion previa las alega-
ciones del Abogado del Estado en relacién con la existencia de un
posible recurso oblicuo contra la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre cre-
acion del organismo auténomo “Registro de la Propiedad Industrial”,
considerando a este respecto que la objecién del Abogado del Estado
no puede prosperar en la medida en que “los preceptos que se impug-
nan y que delimitan el objeto del recurso (STC 11/1981, fundamento
juridico 40), forman parte de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de
Marcas”. A juicio del Tribunal, la ley recurrida presupone la existencia
del Registro de la Propiedad Industrial, pero tal como se destaca en la
Exposicién de Motivos de la propia ley, en ella se establece un sistema
registral que ”constituye una innovacién respecto del régimen instau-
rado en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. ... hay por tanto
en la Ley de Marcas algo mds que la mera asuncién del viejo registro”.
El Tribunal Constitucional se detiene asimismo en la segunda de las
objeciones presentadas por el Abogado del Estado en relacién con la
Disposicidn final segunda, apartado 1, que se refiere a las tasas que
deben abonarse al organismo auténomo Registro de la Propiedad
Industrial, asunto sobre el que no tendria que entrar a conocer el Tri-
bunal por no incluirse en el suplico de la demanda. Pues bien, el Alto
Tribunal considera que dada la identidad de razén entre esta cuestion
y el resto de los preceptos recurridos y aunque no se formalice la peti-
cién en el suplico, “se desarrolla en el cuerpo del recurso contra aque-
lla Disposicion, no puede descartarse que, caso de estimarse el recurso
del Gobierno Vasco, la declaracién de inconstitucionalidad se extienda,
por conexién o consecuencia, a la repetida Disposicién final segunda, 1
(art. 39.1 LOTC)".

Examinadas estas primeras cuestiones, el Tribunal examina el
titulo competencial que justifica que el Estado deba legislar en materia
de marcas, mencionando al respecto los tres apartados del articulo
149.1 de la Constitucién que tienen relacion con el derecho de marcas
y los preceptos referentes al registro de este derecho de propiedad
industrial: articulos 149.1.6 (legislacion mercantil); 149.1.8 (registros
publicos) y 149.1.9 (propiedad industrial e intelectual). El Tribunal
Constitucional considera que el art. 149.1.8 se refiere a registros de
naturaleza civil, es decir que excluiria el Registro Mercantil (STS
71/1983, de 29 de julio). Consecuentemente el TC establece que como
el Registro de Marcas no tiene incidencia directa la competencia estatal
ex art. 149.1.8 (ordenacidn de los registros e instrumentos ptiblicos), el
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titulo competencial debe ser la propiedad industrial (art. 149.1.9), cuya
competencia legislativa corresponde al Estado, y los articulos 12.4
E.APV.y 11.3 y 25.2 del E.C.A,, que atribuyen a las comunidades
auténomas recurrentes la ejecucion.

En el Fundamento Juridico nimero 4 el TC pasa revista a la doc-
trina general consolidada en torno al “deslinde entre legislacion y eje-
cucién” que puede resumirse diciendo que “la competencia de legisla-
cién ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no
s6lo a la ley en sentido formal, sino también a los reglamentos ejecuti-
vos e, incluso, a las Circulares, si tiene naturaleza normativa (STC
249/1988, F] nimero 2).”

En relacion a la competencia de ejecucion se extiende “a todos los
actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta,
junto a las facultades de mera gestion, la de dictar Reglamentos inter-
nos de organizacién de los servicios correspondientes, en la medida en
que éstos sean necesarios para la mera estructuracion interna de la
organizacion administrativa (SSTC 18/1982, fundamento juridico 2 y
39/1982, fundamento juridico ndmero 8”. No obstante, el TC par-
tiendo de esta doctrina general puntualiza que merece destacarse, por
un lado, que “en multiples ocasiones hemos declarado que la compe-
tencia de legislacion habilita al Estado para establecer un régimen juri-
dico unitario y un Registro de dmbito nacional”, citando, entre otras, la
sentencia 234/1994. Por otro lado, reconoce que se ha admitido en
algunos supuestos el traslado de 1a titularidad de determinadas com-
petencias ejecutivas “cuando ademas del alcance territorial superior al
de una Comunidad Auténoma del fenémeno objeto de la competen-
cia, la actividad publica que sobre él se ejerza no sea susceptible de
fraccionamiento... y requiera un grado de homogeneidad que solo
pueda garantizar la atribucién a un tnico titular que forzosamente
debe ser el Estado (STC 243/243/1994, FJ ntimero 6; en el mismo sen-
tido, STC 102/1995, F] numero 8.)”

Por Jo tanto, el Tribunal Constitucional admite con cardcter excep-
cional que deba trasladarse al Estado competencias ejecutivas, cuando
la actividad publica no sea susceptible de fraccionamiento, requiera un
grado de homogeneidad y consecuentemente no sea posible establecer
mecanismos de coordinacién o cooperacién. En este sentido, en los
Fundamentos Juridicos nimero 5 y 6, aplicando este criterio el Tribunal
Constitucional llega a la conclusién de que no es posible establecer un
sistema que no sea el del Registro nacional tinico en pro de la homoge-
neidad y por tanto considera constitucionalmente legitimo el estableci-
miento de un registro estatal de marcas y nombres comerciales.
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En el Fundamento juridico nimero 7 admite que de la interpreta-
cién conjunta de los nimeros 2 y 3 del articulo 15 de la Ley de Marcas
y aplicando el criterio de la separabilidad de lo que afecta a la conce-
sion de la marca y los demds actos de trdmite que son necesarios para
obtener la concesién de la misma, se debe otorgar a las Comunidades
Auténomas que hayan asumido la ejecucion en materia de propiedad
industrial la competencia para recibir las solicitudes, actuacién que la
propia ley regula como separable de la actuacién del registro y por
tanto entiende que los apartados 2 y 3 del articulo 15 de la ley de mar-
cas son contrarios a la Constitucién. Llegando a la misma conclusién
en lo referente a los nimeros 1y 2 del articulo 75, en la medida en que
tales preceptos permiten que las solicitudes se realicen directamente
ante la OEPM y no necesariamente a través de los organismos organi-
zados por las Comunidades Auténomas que han asumido la compe-
tencia ejecutiva.

En el Fundamento juridico nimero 8 se rechaza la inconstituciona-
lidad de los articulos 16 y 17 pues si se acepta el registro nacional las
instancias deben dirigirse al Director de ]a OEPM.

En los Fundamentos 9 y 10 se establece una diferenciacion entre el
examen o analisis de forma y lo que hace referencia al fondo, conside-
rando al respecto que el articulo 24.1 por afectar a cuestiones formales,
perfectamente separables de las cuestiones de fondo para la concesién
del registro de las marcas, entran dentro de las competencias de ejecu-
cién que corresponde a las CC.AA. Por el contrario los articulos 24.2 y
27 estan dedicados a la verificacién de si la solicitud incurre en defec-
tos de orden material, afectando por tanto al “andlisis de fondo”.

Finalmente el Tribunal Constitucional matiza claramente la dife-
rencia entre el dmbito de proteccién de las marcas y nombres comer-
ciales y el dmbito de proteccién que la Ley de marcas otorga a los rétu-
los de establecimiento (Fundamento niimero 11) y, refiriéndose a ellos
en el Fundamento niimero 12 pone de relieve que estos ultimos “se
registran solo para el término o términos municipales que se consi-
guen en la solicitud... y no se dan en ellos las circunstancias que per-
miten desplazar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas, ni
tiene una proyeccién supraautonémica, ni es necesario homogeneizar
la aplicacion de las normas en el ambito nacional”. Por lo tanto, el TC
declara que el parrafo segundo del articulo 85 de la Ley de Marcas es
inconstitucional en la medida en que atribuye al Estado competencias
ejecutivas que corresponden a la Comunidad Auténoma recurrente.

En el Fundamento niimero 13 el Tribunal estima en relacién con el
idioma en que deben redactarse en castellano haciendo alusién de
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nuevo al Registro Unico, a diferencia de los registros mercantiles terri-
toriales en los que los documentos podian presentarse en cualquiera
de los idiomas oficiales de la Comunidad Auténoma correspondiente.
A juicio del tribunal, "no es por tanto contrario a la Constitucién que
la ley exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente
en la lengua oficial comun a todo el territorio”.

3. Caracterizacion del Registro de la Propiedad Industrial y alcance de la
declaracion de inconstitucionalidad de los articulos 15.2 y 3; 24.1;
45.1, 75.1 y 85 pirrafo sequndo de la Ley de Marcas

El Registro de la Propiedad Industrial se creé como un organismo
auténomo por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, cambiando su denomina-
cién por Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en virtud de la Dispo-
sicion Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio. El Real
Decreto 2.573/1977, de 17 de junio aprobé el Reglamento Orgdnico del
Registro de la Propiedad Industrial que fue modificado parcialmente
por el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero con el fin adaptarse a la
nueva denominacién del Registro y a la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de las Administraciones Priblicas y del Procedimiento Administra-
tivo Comun. Con posterioridad el real Decreto 1.270/1997, de 24 de
julio regula la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas como organismo
auténomo adscrito al Ministerio de Industria y Energia adaptando su
organizacion a la nueva estructura organica del citado Ministerio regu-
lado por Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo y 1.889/1996, de 2
de agosto. Pues bien, el articulo 1 del Real Decreto que regula la
OEPM la configura como un organismo auténomo adscrito al Ministe-
rio de Industria y Energia, a través de la Subsecretaria. Como oficina
auténoma y con personalidad juridica propia estd sometida a la Ley
17/1975, de 2 de mayo, a la Ley 21/1992, de Industria y a la Ley Gene-
ral presupuestaria y demads disposiciones aplicables a los organismos
auténomos de la Administracién General del Estado. Las competen-
cias que la legislacién del Estado otorga a la OEPM en relacién con los
fines, funciones y organizacién, se recogen en la Ley 17/1975 (arts. 2 y
ss.), asi como en los articulos 2 y ss. del RD 1.270/1997 y son bdésica-
mente en relacién con los signos distintivos con cardcter general “las
actuaciones administrativas conducentes al reconocimiento y manteni-
miento de la proteccién registral a las marcas nacionales e interna-
cionales, nombres comerciales y rétulos de establecimiento” (art 9.1
del RD 1.270/1997) y, en particular: la recepcién, tramitacién, estudio y
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propuesta de resolucion de los expedientes de concesién de cada una
de las modalidades propias de su contenido, los de nulidad y caduci-
dad, dentro del ambito de competencia del organismo, asi como los
relacionados con licencias y transmisiones de derecho y demds inci-
dencias; Asegurar el cumplimiento de las actuaciones administrativas
de apoyo; La expedicién de certificaciones y copias de documentos
contenidos en los expedientes; Archivar y conservar los expedientes;
emitir informes y elaborar estadisticas y cuantas mas actuaciones sean
necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones mencionadas (art.
9.2 del RD 1.270/1997). Pues bien, como se desprende de la propia
Exposicion de Motivos de la ley que creé el registro de la P, existe una
estrecha vinculacién entre esta disciplina y, en lo que afecta a este
comentario a los nombre comerciales y a las marcas, a la normativa
internacional, de tal suerte que es necesaria una labor continua por
parte de la OEPM no solo para dar cumplimiento a la normativa
nacional sino también a la normativa internacional, existiendo una
coordinacién con las Oficinas Europeas e Internacionales. Se trata de
una labor que exige un alto grado de preparacion por parte de la
Administraciéon del Estado para el cumplimiento de los Reglamentos y
Convenios Internacionales y en general a la normativa internacional.
De la normativa examinada se infiere que la OEPM es competente
para realizar el examen formal y de fondo para la concesién de los sig-
nos distintivos, no obstante las Comunidades Auténomas que hayan
asumido competencias de ejecucién podrian actuar como organismos
encargados de realizar el examen formal de las solicitudes de acuerdo
con las normas de conexién que establezca el Estado para respetar el
reparto de competencias con las CC.AA. De momento no existe una
infraestructura adecuada para que las CC.AA. puedan asumir compe-
tencias en materia de ejecucién, sin embargo el verdadero problema se
encuentra, precisamente, en la dificultad que encierra es realizar una
adecuada coordinacion de administraciones. Podemos por tanto afir-
mar, con las debidas cautelas, la existencia de tres posibles plantea-
mientos: El primero de ellos seria el seguir centralizando las compe-
tencias, para mantener la unidad del mercado y su relacion con los
Convenios Internacionales en relacién con otras marcas nacionales, la
marca comunitaria y las marcas internacionales, concediendo a las
CC.AA. tan solo la canalizacién de los expedientes presentados en las
dependencias territoriales del Ministerio de Industria. La segunda
solucién podria haber sido la de descentralizar las competencias en la
misma linea que se ha establecido en la normativa reguladora del
Registro General de la propiedad Intelectual de 18 de octubre de 1991
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y su Reglamento de 14 de mayo de 1993, en donde se establece la posi-
bilidad de realizar las tareas registrales a las CC.AA., a través de un
nuevo sistema registral de “coordinacion”entre el Estado y las
CC.AA.,, con el fin de poner en funcionamiento las Oficinas Provincia-
les del Registro que serian ejercidas por los servicios de la Administra-
cién Autonémica que ésta determinen (art. 1, segundo pdrrafo del RD
de 18 de octubre de 1991). Pues bien, esta organizacion registral ha
sido afortunadamente rechazada por el TC al defender la continuacién
del Registro tinico. La tercera posibilidad que podemos llamar inter-
media y que ha sido el criterio elegido por el TC, seria el de seguir
configurando el Registro de la propiedad Industrial, como tnico regis-
tro a nivel nacional en la medida en que su dimensién supracomunita-
ria lo hace dificilmente fraccionable, argumentos que se invocan por el
TC, como se ha tenido ya ocasion de resumir, en los Fundamentos Juri-
dicos cinco y seis de la sentencia que se comenta. Admitiendo sin
embargo, que determinados articulos de la Ley de Marcas (arts. 152 y
3, parrafo segundo)deben considerarse inconstitucionales al no admi-
tir que las CC.AA. que hayan asumido la ejecucién en materia de pro-
piedad Industrial puedan recibir las solicitudes, que, a juicio del Tribu-
nal son “separables de la actuacién del Registro”. El TC llega a
idéntica conclusién en relacién con los articulos 75.1 y 2 ; 24.1 y 85
parrafo segundo de la Ley de Marcas.

Conviene por tanto detenerse en el contenido de estos preceptos.
El articulo 15 de la Ley de Marcas encabeza el grupo de preceptos que
se dedican al procedimiento de registro, de sus tres apartados, el pri-
mero establece con cardcter general que compete al Registro de propie-
dad Industrial en su seccion de registro de marcas el ocuparse de las
solicitudes de registro de marcas y de su concesién. En el apartado
segundo, se establece que la solicitud de registro podra ser presentada
directamente en dicho registro, lo que ha sido considerado inconstitu-
cional al privar, por esta via, a las CC.AA. de canalizar el registro de
las marcas de las empresas establecidas en la CC.AA. correspondiente.
A este respecto la nueva Ley de Marcas deberd establecer con claridad
la determinacién de qué comunidad auténoma es la competente para
recibir la solicitud cuando la marca que se solicita tenga un d@mbito
superior al de la comunidad auténoma correspondiente. Se deberd
tener en cuenta el domicilio del solicitante?; que comunidad serd com-
petente cuando solicite la marca un extranjero? No cabe duda que el
legislador deberd tener en cuenta todos estos problemas, estableciendo
puntos de conexién claros y flexibles, pues de lo contrario asistiremos
a supuestos de conflictos de normas que afectaran a la concesion de
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estos derechos. Conviene tener presente que el RD 441/1994, de 11 de
marzo establece en el articulo 9 los plazos mdximos de resolucién de
los distintos procedimientos, regulados en la Ley de Marcas de 1988,
los cuales se computaran desde la fecha de recepcién de la OEPM de
las respectivas solicitudes. Hasta que la solicitud no llegue a l]a OEPM
el solicitante no tendrd la garantia que el citado Decreto le confiere en
relacién con los plazos de duracién del proceso de concesién. No cabe
duda que las CC.AA. que hayan asumido estas competencias deberadn
prepararse para prestar un buen servicio a los ciudadanos entre los
que se encuentra un debida informacién sobre el érgano que deba, en
cada caso, hacerse cargo de las solicitudes habida cuenta que son 17
las Comunidades Auténomas que progresivamente han ido adqui-
riendo competencias en materia de ejecucion. Este problema se agu-
diza en relacién con el articulo 75.1 de la LM, declarado también
inconstitucional por el Tribunal Constitucional como enseguida vere-
mos. Por su parte el apartado 3 del articulo 15 faculta al solicitante a
dirigirse a las Direcciones provinciales del Ministerio de Industria y
Energia, lo que implica igualmente el no presentar la solicitud a través
de los érganos de la Comunidad Auténoma que haya asumido compe-
tencias, como expresamente se menciona en este mismo apartado.
Pues bien, la declaracién de inconstitucionalidad de estos preceptos
elimina la posibilidad de dirigir la solicitud ante cualquiera de las uni-
dades administrativas que establece el articulo 15.3 debiendo presen-
tarse exclusivamente ante el érgano que la Comunidad Auténoma
designe para la recepcién de la documentacion.

El articulo 24.1 de la L.M. faculta a la OEPM para examinar la soli-
citud y verificar si se cumplen los requisitos formales establecidos en
la ley, debiendo comunicar al solicitante las irregularidades para que
éste en el plazo de un mes las subsane. Si transcurrido el plazo no se
subsanan se tendrd por no presentada la solicitud, publicando una
resolucién al respecto en el BOPI (Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial). Como se ha tenido ocasién de destacar al examinar los
Fundamentos Juridicos, el Tribunal ha considerado estas actuaciones
cuestiones formales que son competencia de las CC.AA. que hayan
asumido la ejecucion. :

Por su parte el articulo 45.1 regula los tramites que debe realizar el
registro una vez recibida la solicitud de inscripcidon de cesién o licencia
y, si observare algun defecto en la documentacién lo notificara al inte-
resado para que en el plazo de dos meses proceda a la subsanacién de
tales defectos. La norma no hace referencia al Registro de la Pl en el
apartado citado, sin embargo conviene destacar que del apartado
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segundo del mismo articulo se desprende, el cual por su contenido
afecta al fondo y es por tanto competencia del Estado.

El articulo 75.1 hace referencia a la posibilidad de que los titulares
de marcas nacionales registradas puedan solicitar a través del Registro
de la Propiedad Industrial el registro internacional de la misma, en la
forma establecida en el Acta vigente en Espafia del Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas
(Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967). Pues bien, serd de vital
importancia la adecuada coordinacién entre los organismos de las
Comunidades Auténomas y la OEPM, en la medida en que el Arreglo
de Madrid establece en su articulo 3.4 que el registro en la oficina
internacional llevard la fecha de solicitud de la marca en el Pais de ori-
gen “siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Interna-
cional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha”. Por tanto,
la oficina Internacional ha de recibir necesariamente la documentacién
exigida en el articulo 3 del Arreglo de Madrid en el breve plazo de dos
meses.

Finalmente, el articulo 85, parrafo segundo de la LM dispone que
“se aplicara a los rétulos de establecimiento las normas sobre procedi-
miento de registro contenidas en el titulo Il de la presente Ley”. Con-
secuentemente, el Tribunal Constitucional ha considerado en la sen-
tencia que se comenta que este precepto invade las competencias de
las Comunidades Auténomas al afectar a cuestiones puramente for-
males y ademds otorga a los rétulos un distinto tratamiento que el
otorgado a las marcas y a los nombres comerciales que tienen un
ambito nacional y estdn vinculados al derecho internacional. Por el
contrario el rétulo de establecimiento “se registran solo para el tér-
mino o términos municipales que se consignen en la solicitud”. Por
consiguiente no se dan en ellos las circunstancias que permiten despla-
zar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas; ni tienen una
proyeccién supraautondmica, ni es necesario homogeneizar la aplica-
¢ién de las normas en el &mbito nacional” (F] nimero 12). Pues bien, la
declaracion de inconstitucionalidad del articulo 85, apartado segundo
que remite al procedimiento de concesion a la Ley de Marcas, produce
sin duda una laguna normativa que deberd colmarse en la nueva Ley
de Marcas o en la normativa de las Comunidades Auténomas. En el
primer caso, la Ley de marcas debera establecer los criterios de coordi-
nacién en la medida en que los rétulos de establecimiento pueden
registrase para mas de un término municipal (art. 83 LM) y, a tenor del
articulo 86 no podrd registrarse como rétulo de establecimiento un
signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre
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comercial o de otro rétulo registrado para el mismo término munici-
pal”. El problema radica precisamente en que a menudo las marcas se
comercializan en todo el territorio nacional, lo que implica que en apli-
cacion del articulo 86 de la LM, este signo distintivo se encuentre en
relacién directa con las marcas y los nombres comerciales. Por otro
lado, conviene también destacar que a los Rétulos de establecimiento,
como signos distintivos se les aplica no solo la legislacién de cardcter
formal aplicable a las marcas en su legislacién especial, sino asimismo
el derecho sustantivo o material, como por ejemplo la adquisicion del
derecho por el uso en los términos establecidos en la propia Ley de
Marcas. Para justificar esta afirmacion basta traer a colacién algunas
de las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo en materia de rétulo de
establecimiento. En este sentido la STS de 13 de diciembre de 1993
(Sala Primera), estimé la posibilidad de adquirir el derecho al rétulo
de establecimiento mediante uso no registral. Los hechos que motiva-
ron esta sentencia fueron los siguientes: Desde 1977 la sociedad
“Fedeco S.A.” venia usando pacificamente, de buena fe y con justo
titulo el rétulo de establecimiento “Casa Chus” para distinguir un
local destinado a restaurante. En 1987, el Sr, CHUS P. obtuvo del
Registro de la P1 la inscripcién de “Casa Chus”como rétulo de estable-
cimiento. Dentro del plazo establecido en la Disposicion Transitoria 3
de la Ley de Marcas la entidad “FEDECO S.A.” ejercité la accién de
nulidad del registro del rétulo de establecimiento “Casa Chus”. El Juz-
gado de Primera Instancia estimé la demanda, la Audiencia la revocd
en Apelacién y, finalmente, el TS acept6 el recurso de casacién y con-
firm¢ la sentencia de instancia. De los Fundamentos de Derecho de la
sentencia ( que puede verse en (ADI, 1994-1995, pags. 506 y 507) nos
interesa destacar el F] ndmero cinco en el que nuestro Alto Tribunal
dispone que “(...) la Disposicién Transitoria tercera, referida a marcas
pero aplicable también a rétulos conforme al articulo 85, autoriza a
promover pretension de anulacion del rétulo registrado por quien lo
estuviera usando con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y no
hubiesen pasado tres afios desde la fecha de publicacién de la conce-
sién del rétulo, cuyo registro se pretende anula (...)”. En la STS de 11
de octubre de 1993 (Sala Primera), el TS puso de relieve que “el éxito o
prestigio de un nombre comercial a pesar de no estar registrado como
como rétulo de establecimiento, impide que un tercero se aproveche
de su éxito o prestigio registrandolo como rétulo de establecimiento”.
Pues bien, para apreciar la necesaria coordinacion entre todos los sig-
nos distintivos, incluyendo en ellos los rétulos de establecimiento vid
asimismo las SSTS de 21 de septiembre de 1990 (Sala Tercera); la de 20
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de noviembre de 1990 (Sala Tercera) en la que el TS estimd la seme-
janza entre el rétulo de establecimiento “MASCAFE” y la marca “NES-
CAFE”; Finalmente, por citar tan sélo algunos ejemplos, en la STS de
18 de diciembre de 1990 (Sala Tercera), en la cual el Tribunal destacé
que el propio Tribunal ha puesto de relieve en reiterada doctrina juris-
prudencial “el régimen de incompatibilidades previsto en el articulo
124.1 del EPI para las marcas se extiende por la misma naturaleza de
las cosas y finalidad del Registro a cualquier signo cuya funcion sea
distintiva como son los nombres comerciales y los rétulos de estableci-
miento.... . con la finalidad de evitar interferencias perturbadoras”.

Pues bien, llegados a este punto conviene ademds traer a colacién
algunos preceptos de nuestra vigente Ley de Marcas, como el articulo
12, lit.c), que dispone que no podran registrarse como marcas los sig-
nos o medios “que sean idénticos a un rétulo de establecimiento ante-
riormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades
que los productos o servicios para los que se solicita la marca”. Se trata
de una prohibicién que ex art. 27 de la LM debera ser examinada de
oficio (art. 27.1), pero ademads para que no exista duda al respecto el
apartado segundo del articulo 27 establece que “cuando no se hubiera
presentado oposicién y del examen realizado resultara que la solicitud
no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del arti-
culo 13 de la Ley, el examinador a quien corresponda el expediente
propondrd la concesion de la marca solicitada”. Por su parte el articulo
13, lit. d) prohibe el registro como marca de “los signos o medios que
reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propie-
dad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorizacién
del titular de tal derecho”.

4. Conclusion

Pues bien, a la vista del contenido de los preceptos declarados
inconstitucionales, la Ley de Marcas deberd reformarse, lo que impli-
card asimismo la aprobacion de una normativa de coordinacién que
sin duda incrementaré el grado de dificultad que la materia presenta,
asi como dilaciones en la concesién de los derechos y la necesidad de
preparar los organismos adecuados lo que exigird enormes costes y
probablemente un peor servicio al administrado. La STC 103/1999, de
3 de junio es la primera sentencia que directamente afecta a la Propie-
dad Industrial, lo que obliga sin duda a un nuevo planteamiento,
como ha ido sucediendo progresivamente en otras materias de nuestro
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ordenamiento. Se trata, en definitiva de unos efectos que tienen su ori-
gen en la atribucién de competencias en materia de ejecucion a las
CC.AA., de un proceso que dificilmente podrd frenarse aunque en

algunos casos, como en el de la Propiedad Industrial pueda perjudicar
a los administrados.
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