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REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1993

sobre la marca comunitaria

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,
su articulo 235,

Vista la propuesta de la Comision (1),
Vistos los dictimenes del Parlamento Europeo (%),
Visto el dictamen del Comité Econdémico y Social (3),

Considerando que debe promoverse un desarrollo armonioso de las
actividades econdmicas en el conjunto de la Comunidad y una expan-
sién continua y equilibrada mediante la plena realizaciéon y el buen
funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones analo-
gas a las existentes en un mercado nacional; que la realizacion de tal
mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sélo la elimina-
cion de los obstaculos a la libre circulacion de mercancias y a la libre
prestacion de servicios, asi como el establecimiento de un régimen que
garantice que no se falsee la competencia, sino también la creacion de
condiciones juridicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus
actividades de fabricacion y de distribucion de bienes o de prestacion de
servicios a las dimensiones de la Comunidad; que entre los instrumentos
juridicos que deberian disponer las empresas para estos fines, son par-
ticularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus pro-
ductos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin
consideracion de fronteras;

Considerando que para lograr los objetivos comunitarios mencionados
resulta necesaria una accion de la Comunidad; que esta accion consiste
en el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que
confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un
procedimiento Unico, marcas comunitarias que gocen de una proteccion
uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comu-
nidad; que el principio de la unicidad de la marca comunitaria asi
expresado se aplica salvo disposicion en contrario del presente Regla-
mento;

Considerando que la aproximacion de las legislaciones nacionales no
puede eliminar el obstaculo de la territorialidad de los derechos que las
legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de mar-
cas; que para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad
econdmica en el conjunto del mercado comun resulta necesario crear
marcas reguladas por un derecho comunitario unico, directamente apli-
cable en cada Estado miembro;

Considerando que, al no haber establecido el Tratado poderes de accion
especificos para la creacion de un instrumento juridico de tales caracte-
risticas, resulta conveniente recurrir al articulo 235 del Tratado;

Considerando que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no
sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; que, en
efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus
marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen

(') DO n° C 351 de 31. 12. 1980, p. 1DO n® C 230 de 31. 8. 1984, p. 1
() DO n° C 307 de 14. 11. 1983, p. 46 y DO n° C 280 de 28. 10. 1991, p. 153
() DO n° C 310 de 30. 11. 1981, p. 22.



1994R0040 — ES — 10.03.2008 — 007.001 — 3

siendo necesarias para las empresas que no deseen una proteccion de
sus marcas a escala comunitaria;

Considerando que el derecho sobre la marca comunitaria solo puede
adquirirse por el registro, y éste sera denegado en particular en caso
de que la marca carezca de caracter distintivo, en caso de que sea ilicita
o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores;

Considerando que la proteccion otorgada por la marca comunitaria,
cuyo fin es primordialmente garantizar la funcion de origen de la marca,
es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios; que la protecciéon cubre igualmente los casos de
similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que
procede interpretar la nocion de similitud en relacion con el riesgo de
confusion; que el riesgo de confusion, cuya apreciacion depende de
numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en
el mercado, de la asociacion que pueda hacerse de ella con el signo
utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos o servicios designados, constituye la condicién es-
pecifica de proteccion;

Considerando que del principio de libre circulacién de mercancias se
desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su
uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializa-
dos en la Comunidad, con dicha marca, por él mismo o con su con-
sentimiento, a no ser que existan motivos legitimos que justifiquen que
el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos;

Considerando que sélo esta justificado proteger las marcas comunitarias
y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la
medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente;

Considerando que la marca comunitaria debera tratarse como un objeto
de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios
designe; que la marca debera poderse ceder, siempre que esté a salvo la
necesidad superior de no inducir a error al publico debido a la cesion;
que, ademas, debera poder darse como garantia a un tercero o ser objeto
de licencias;

Considerando que el derecho de marcas creado por el presente Regla-
mento requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecucion a
nivel comunitario; que, por consiguiente, y conservando al mismo
tiempo la estructura institucional existente en la Comunidad y el equili-
brio de poderes, es indispensable crear una Oficina de armonizacion del
mercado interior (marcas, disefios y modelos) independiente en el plano
técnico y dotada de autonomia juridica, administrativa y financiera su-
ficiente; que para ello resulta necesario y apropiado darle la forma de un
organismo de la Comunidad con personalidad juridica que ejerza los
poderes de ejecucion que le confiere el presente Reglamento, en el
marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias
ejercidas por las instituciones comunitarias;

Considerando que conviene garantizar a las partes afectadas por las
resoluciones de la Oficina una proteccion juridica adaptada a la parti-
cularidad del derecho de marcas; que a este efecto se establece que
podra interponerse recurso contra las resoluciones de los examinadores
y de las diferentes divisiones de la Oficina; que cuando la instancia cuya
resolucion sea impugnada desestime el recurso, debera remitirlo a una
sala de recurso de la Oficina, que se pronunciara al respecto; que contra
las resoluciones de las salas de recurso podra, a su vez, interponerse
recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que
sera competente tanto para anular como para modificar la resolucion
impugnada;
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Considerando que en virtud de la Decision 88/591/CECA, CEE, Eura-
tom de Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ('), modi-
ficada por la Decision 93/350/Euratom, CECA, CEE (?), éste ejerce en
primera instancia las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por
los Tratados constitutivos de las Comunidades, en particular respecto de
los recursos interpuestos en virtud del parrafo segundo del articulo 173
del Tratado CE, asi como por los actos adoptados para su ejecucion,
salvo disposicion contraria expresada en el acto por el que se cree un
organismo de Derecho comunitario; que en consecuencia, las compe-
tencias atribuidas por el presente Reglamento al Tribunal de Justicia
para anular y reformar las resoluciones de las salas de recurso se ejer-
cerd, en primera instancia, por el Tribunal de Primera Instancia de
conformidad con la Decision antes citada;

Considerando que para reforzar la proteccion de las marcas comunita-
rias, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo
en cuenta su propio sistema nacional, un nimero lo mas limitado posi-
ble de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia compe-
tentes en materia de violacion y de validez de marcas comunitarias;

Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y
violaciéon de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al
conjunto de la Comunidad, unico medio de evitar resoluciones contra-
dictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al caracter uni-
tario de las marcas comunitarias; que salvo disposicion en contrario del
presente Reglamento, las normas que se aplicaran a todas las acciones
legales relativas a las marcas comunitarias seran las del Convenio de
Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecucion de resolu-
ciones judiciales en materia civil y mercantil;

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradicto-
rias a raiz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y
que hayan sido incoadas por los mismos hechos basandose en una
marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; que a tal fin,
cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro,
los medios para llegar a dicho objetivo deberan buscarse en las normas
procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento,
mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros dife-
rentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas
en materia de litispendencia y de conexion de causas del citado Conve-
nio de Bruselas;

Considerando que para asegurar la plena autonomia e independencia de
la Oficina se considera necesario dotarla de un presupuesto auténomo,
cuyos ingresos estaran compuestos principalmente por el producto de las
tasas percibidas de los usuarios del sistema; que, no obstante, el proce-
dimiento presupuestario comunitario continia aplicandose en lo refe-
rente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de
las Comunidades Europeas; que, por otra parte, conviene que la verifi-
cacion de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas;

Considerando que hacen falta medidas de ejecucion para la aplicacion
del Reglamento, en particular en lo que se refiere a la adopcion y a la
modificacion de un Reglamento relativo a las tasas y de un Reglamento
de ejecucion; que conviene que dichas medidas sean adoptadas por la
Comision, asistida por un Comité de representantes de los Estados
miembros, de conformidad con las normas de procedimiento estableci-
das en el articulo 2, procedimiento III, variante b) de la Decisién
87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se esta-
blecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecucion
atribuidas a la Comision (%),

(") DO n° L 319 de 25. 11. 1988, p. 1, rectificado en el DO n°® L 241 de 17. 8.
1989, p. 4.

(®» DO n° L 144 de 16. 6. 1993, p. 21.

(®) DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Marca comunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condi-
ciones y segun las disposiciones establecidas en el presente Reglamento
se denominaran marcas comunitarias.

2. La marca comunitaria tendra cardcter unitario. Salvo disposicion
contraria del presente Reglamento, producira los mismos efectos en el
conjunto de la Comunidad: s6lo podra ser registrada, cedida, ser objeto
de renuncia, de resolucion de caducidad o de nulidad, y prohibirse su
uso, para el conjunto de la Comunidad.

Articulo 2
Oficina

Se crea una Oficina de armonizacion del mercado interior (marcas,
disefios y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficinay.

Articulo 3

Capacidad juridica

A los fines de la aplicacion del presente Reglamento, se asimilaran a las
personas juridicas las sociedades y demds entidades juridicas que, con
arreglo a la legislacion que les sea aplicable, tengan la capacidad, en
nombre propio, de ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier
naturaleza, de celebrar contratos o de llevar a cabo otros actos juridicos
y que tengan capacidad procesal.

TITULO II
DERECHO DE MARCAS

SECCION PRIMERA
DEFINICION Y ADQUISICION

Articulo 4

Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podran constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto
de una representacion grafica, en particular las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, con la condicion de que tales signos
sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una
empresa de los de otras empresas.
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Articulo 5

Titulares de marcas comunitarias

Podran ser titulares de marcas comunitarias las personas fisicas o juri-
dicas, incluidas las entidades de derecho publico.

Articulo 6

Modo de adquisicion de la marca comunitaria

La marca comunitaria se adquiere por el registro.

1.

a)
b)
©)

d)

e)

g)

h)

)

k)

Articulo 7

Motivos de denegacion absolutos

Se denegara el registro de:
los signos que no sean conformes al articulo 4;
las marcas que carezcan de caracter distintivo;

las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica o la época de produccion del producto o de la prestacion
del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio;

las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicacio-
nes que se hayan convertido en habituales en el lenguaje comun o en
las costumbres leales y constantes del comercio;

los signos constituidos exclusivamente por:
i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

i) la forma del producto necesaria para obtener un resultado téc-
nico, o

iii) la forma que afecte al valor intrinseco del producto;

las marcas que sean contrarias al orden publico o a las buenas
costumbres;

las marcas que puedan inducir al publico a error, por ejemplo sobre
la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del producto o
servicio;

las marcas que, por falta de autorizacion de las autoridades compe-
tentes, deban ser denegadas en virtud del articulo 6 ter del Convenio
de Paris;

las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de
los contemplados por el articulo 6 ter del Convenio de Paris y que
sean de especial interés piblico, a menos que su registro haya sido
autorizado por la autoridad competente.

las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicacion
geografica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan
o consistan en una indicacién geografica que identifique la bebida,
respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen;

las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denomina-
cion de origen o una indicacion geografica registrada, de conformi-
dad con el Reglamento (CEE) n° 2081/92, cuando correspondan a
una de las situaciones contempladas en el articulo 13 del citado
Reglamento y relativas al mismo tipo de producto, siempre que la
solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de
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presentacion en la Comision de la solicitud de registro de la deno-
minacion de origen o de la indicacion geografica.

2. El apartado 1 se aplicara incluso si los motivos de denegacion solo
existieren en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca
hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un caracter distintivo como consecuencia del uso
que se ha hecho de la misma.

Articulo 8

Motivos de denegacion relativos

1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegara
el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los
servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los pro-
ductos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser
idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas
designan, exista riesgo de confusiéon por parte del publico en el
territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de con-
fusion incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entendera por «marca anterior:

a) las marcas cuya fecha de presentacion de la solicitud sea anterior a la
de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su
caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y
que pertenezcan a las siguientes categorias:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que
respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, en la Oficina
de marcas del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que
surta efecto en un Estado miembro;

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que
surtan efecto en la Comunidad;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicio-
nadas a su registro;

¢) las marcas que, en la fecha de presentacion de la solicitud de la
marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invo-
cada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoria-
mente conocidas en un Estado miembro en el sentido del articulo 6
bis del Convenio de Paris.

3. Mediando oposicion del titular de la marca, se denegara asimismo
el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de
dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del
titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actua-
cion.

4. Mediando oposicion del titular de una marca no registrada o de
otro signo utilizado en el trafico econémico de alcance no unicamente
local, se denegara el registro de la marca solicitada si, y en la medida en
que, con arreglo a la legislacion comunitaria o al Derecho del Estado
miembro que regule dicho signo:
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a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anteriori-
dad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca comuni-
taria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilizacion
de una marca posterior.

5. Ademas, mediando oposicion del titular de una marca anterior con
arreglo al apartado 2, se denegara el registro de la marca solicitada,
cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro
para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que
se haya registrado la marca anterior, si, tratandose de una marca comu-
nitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y,
tratandose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente co-
nocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa
de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del caracter distin-
tivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los
mismos.

SECCION SEGUNDA
EFECTOS DE LA MARCA COMUNITARIA

Articulo 9

Derecho conferido por la marca comunitaria

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo.
El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consenti-
miento, el uso en el trafico econdémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o
servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comu-
nitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca
comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo
de confusion por parte del publico; el riesgo de confusion incluye el
riesgo de asociacion entre el signo y la marca;

¢) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para
productos o servicios que no sean similares a aquellos para los
cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoria-
mente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del
signo se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la
notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mis-
mos.

2. Cuando se reunan las condiciones enunciadas en el apartado 1,
podra prohibirse en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentacion;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos
fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;

¢) importar o exportar los productos con el signo;
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sélo se podra opo-
ner a terceros a partir de la fecha de publicacion del registro de la
marca. Sin embargo, podra exigirse una indemnizacién razonable por
hechos posteriores a la publicacion de una solicitud de marca comuni-
taria que, tras la publicacion del registro de la marca, quedarian prohi-
bidos en virtud de esta publicacion. El tribunal al que se acuda no podra
pronunciarse sobre el fondo hasta la publicacion del registro.
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Articulo 10

Reproduccion de la marca comunitaria en diccionarios

Si la reproduccion de una marca comunitaria en un diccionario, enci-
clopedia u obra de consulta similar diere la impresion de que constituye
el término genérico de los bienes o servicios para los cuales estd regis-
trada la marca, el editor, a peticion del titular de la marca comunitaria,
velara por que la reproduccion de ésta vaya acompafiada, a mas tardar
en la siguiente edicion de la obra, de la indicacion de que se trata de
una marca registrada.

Articulo 11

Prohibicion de utilizacion de la marca comunitaria registrada a
nombre de un agente o de un representante

Cuando una marca comunitaria haya sido registrada a nombre del
agente o representante del titular de la marca, sin autorizacion del
titular, este ultimo tendra derecho a oponerse a que su agente o repre-
sentante utilice su marca sin autorizacion suya, a no ser que el agente o
representante justifique su actuacion.

Articulo 12

Limitacion de los efectos de la marca comunitaria

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitira a su titular
que prohiba a un tercero hacer uso, en el trafico econémico:

a) de su nombre o de su direccion;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al
destino, al valor, a la procedencia geografica, a la época de produc-
cion del producto o de la prestacion del servicio o a otras caracte-
risticas de éstos;

¢) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un
producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o
piezas sueltas;

siempre que ese uso se realice conforme a las practicas leales en materia
industrial o comercial.

Articulo 13

Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su
titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la
Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los
productos, en especial cuando el estado de los productos se haya mo-
dificado o alterado tras su comercializacion.

Articulo 14

Aplicacion complementaria del derecho nacional en materia de
violacion de marcas

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinaran exclusiva-
mente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las
infracciones contra las marcas comunitarias se regiran por el derecho
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nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las
disposiciones del titulo X.

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones rela-
tivas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados
miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la com-
petencia desleal.

3.  Las normas de procedimiento aplicables se determinaran con arre-
glo a las disposiciones del titulo X.

SECCION TERCERA
USO DE LA MARCA COMUNITARIA

Articulo 15

Uso de la marca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco afios a partir del registro, la marca
comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad
por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininte-
rrumpido de cinco aflos, la marca comunitaria quedara sometida a las
sanciones sefialadas en el presente Reglamento, salvo que existan causas
justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendra la consideracion de uso:

a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en
elementos que no alteren el caracter distintivo de la marca en la
forma bajo la cual ésta se halle registrada;

b) la fijacion de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su
presentacion en la Comunidad solo con fines de exportacion.

3. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se
considerara como hecho por el titular.

SECCION CUARTA

DE LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO DE
PROPIEDAD

Articulo 16

Asimilacion de la marca comunitaria a la marca nacional

1. Salvo disposicion en contrario de los articulos 17 a 24, la marca
comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerard en su totali-
dad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca
nacional registrada en el Estado miembro en el cual, segun el Registro
de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en
la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro
al que se refiere ese apartado sera el Estado miembro en el que tenga su
sede la Oficina.

3. Sien el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias
personas como cotitulares, se aplicara el apartado 1 al primer inscrito;
en su defecto, se aplicara en el orden de su inscripcion a los cotitulares
siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los coti-
tulares, se aplicara el apartado 2.
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Articulo 17

Cesion

1. Con independencia de la transmision de la empresa, la marca
comunitaria podra ser cedida para la totalidad o para una parte de los
productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmision de la empresa en su totalidad implicara la cesion de
la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislacion aplicable
a la transmision, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda cla-
ramente de las circunstancias. Esta disposicion sera aplicable a la obli-
gacion contractual de transmitir la empresa.

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesién de la marca comunitaria
debera hacerse por escrito y requerira la firma de las partes contratantes,
salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos re-
quisitos la cesion sera nula.

4.  Si de los documentos que establecen la cesion se dedujera de
forma manifiesta que debido a esa cesion la marca comunitaria podria
inducir al publico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o
la procedencia geografica de los productos o de los servicios para los
cuales esté registrada, la Oficina denegara la inscripcion de la cesion, a
no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comuni-
taria a productos o a servicios para los cuales no resulte engafiosa.

5. A instancia de parte, la cesion se inscribird en el Registro y se
publicara.

6.  Mientras la cesion no se halle inscrita en el Registro, el cesionario
no podra prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la
marca comunitaria.

7. Cuando con respecto a la Oficina deban respetarse plazos, el
cesionario podra cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal
fin tan pronto como ésta haya recibido la solicitud de registro de la
cesion.

8. Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca
comunitaria, de conformidad con el articulo 77, se dirigiran a la persona
registrada en calidad de titular.

Articulo 18
Cesion de una marca registrada a nombre de un agente
En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del
agente o del representante del titular de esa marca, sin autorizacion del
titular, éste tendra el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a

su favor, a no ser que el agente o el representante justifique se actua-
cion.

Articulo 19

Derechos reales

1. La marca comunitaria podra, con independencia de la empresa,
darse en garantia o ser objeto de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se
inscribiran en el Registro y se publicaran.
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Articulo 20

Ejecucion forzosa

1. La marca comunitaria podrd ser objeto de medidas de ejecucion
forzosa.

2. En materia de procedimiento de ejecucion forzosa sobre una marca
comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerd a los tribunales y a
las autoridades del Estado miembro determinado en aplicacion del ar-
ticulo 16.

3. A instancia de parte, la ejecucion forzosa se inscribira en el Re-
gistro y se publicara.

Articulo 21

Procedimiento de insolvencia

1. El tnico procedimiento de insolvencia en el que podra ser incluida
una marca comunitaria sera el que haya sido abierto en el Estado
miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses prin-
cipales del deudor.

Sin embargo, cuando el deudor sea una compaiiia de seguros o una
entidad de crédito como se definen en las Directivas 2001/17/CE () y
2001/24/CE (%), respectivamente, el tnico procedimiento de insolvencia
en el que podra ser incluida una marca comunitaria sera el abierto en el
Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compaiiias o
entidades.

2. En caso de copropiedad de una marca comunitaria, el apartado 1
se aplicara a la parte del copropietario.

3.  Cuando una marca comunitaria quede incluida en un procedi-
miento de insolvencia, a peticion de la autoridad nacional competente,
se hara constar este hecho en el registro y se publicara en el Boletin de
marcas comunitarias a que se refiere el articulo 85.

Articulo 22

Licencia

1. La marca comunitaria podrd ser objeto de licencias para la totali-
dad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias
podran ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podra alegar los derechos con-
feridos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las
clausulas del contrato de licencia relativas a su duracion, a la forma
amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la
naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia
se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad
de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licencia-
tario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licen-
ciatario s6lo podra ejercer acciones relativas a la violacion de una marca
comunitaria con el consentimiento del titular de ésta. Sin embargo, el

(") Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo
de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidacion de las compaiiias de
seguros (DO L 110 de 20.4.2001, p. 28).

(?) Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de
2001, relativa al saneamiento y a la liquidacion de las entidades de crédito
(DO L 125 de 5.5.2001, p. 15).
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titular de una licencia exclusiva podra ejercitar tal accion cuando el
titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por si
mismo la accién por violacién dentro de un plazo apropiado.

4.  En el proceso por violaciéon entablado por el titular de la marca
comunitaria podra intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener
reparacion del perjuicio que se le haya causado.

5. A instancia de parte, la concesion o la transferencia de una licen-
cia de marca comunitaria se inscribira en el Registro y se publicara.

Articulo 23

Oponibilidad frente a terceros

1.  Los actos juridicos relativos a la marca comunitaria que se con-
templan en los articulos 17, 19 y 22 soélo podran oponerse frente a
terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro.
Sin embargo, aun antes de su inscripcion, tales actos podran oponerse a
terceros que, después de la fecha de celebracion de dichos actos hubie-
ren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos
actos.

2. El apartado 1 no se aplicard con respecto a la persona que ad-
quiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria
por transmision de la empresa en su totalidad o por cualquier otra
sucesion a titulo universal.

3.  La oponibilidad frente a terceros de los actos juridicos contempla-
dos en el articulo 20 se regird por el derecho del Estado miembro
determinado en aplicacion del articulo 16.

4. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposi-
ciones comunes en materia de quiebras, la oponibilidad frente a terceros
de un procedimiento de quiebra o de procedimientos analogos se regira
por el derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer
lugar tal procedimiento en el sentido de la ley nacional o de los conve-
nios aplicables al respecto.

Articulo 24

La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad

Los articulos 16 a 23 seran aplicables a las solicitudes de marca comu-
nitaria.

TITULO 111
LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCION PRIMERA

PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y CONDICIONES QUE
DEBERA CUMPLIR

Articulo 25

Presentacion de la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria se presentard, a eleccion del
solicitante:

a) ante la Oficina, o

b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado
miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. La solicitud asi
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presentada surtira los mismos efectos que si se hubiera presentado en
la misma fecha ante la Oficina.

2. Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la pro-
piedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del
Benelux, dichos organismos adoptaran todas las medidas necesarias para
transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas a partir
de la presentacion de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa
cuya cuantia no podra superar la del coste administrativo de recepcion y
transmision de la solicitud.

3. Las solicitudes mencionadas en el apartado 2 que lleguen a la
Oficina una vez transcurrido un plazo de dos meses después de su
presentacion se consideraran presentadas en la fecha en que la solicitud
llegue a la Oficina.

4.  Diez afios después de la entrada en vigor del presente Reglamento,
la Comision elaborara un informe acerca del funcionamiento del sistema
de presentacion de solicitudes de marca comunitaria, acompaiando, si
hubiere lugar, propuestas de modificacion de dicho sistema.

Articulo 26

Condiciones que debera cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria debera contener:

a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

¢) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
d) la reproduccion de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dara lugar al pago de una tasa
de deposito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. La solicitud de marca comunitaria deberd cumplir las condiciones
exigidas por el Reglamento de ejecucion contemplado en el articulo
>M4 157 «.

Articulo 27

Fecha de presentacion

La fecha de presentacion de la solicitud de marca comunitaria sera
aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si la
solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial
de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la
Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contengan
los elementos contemplados en el apartado 1 del articulo 26, siempre
que en el plazo de un mes a partir de la presentacion de dichos docu-
mentos se abone la tasa de deposito.

Articulo 28
Clasificacion
Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias

se clasificaran segun la clasificacion prevista en el Reglamento de eje-
cucion.
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SECCION SEGUNDA
PRIORIDAD

Articulo 29

Derecho de prioridad

1. Quien haya presentado regularmente la solicitud relativa a una
marca comercial en uno o para uno de los Estados que son partes en
el Convenio de Paris o en el Acuerdo por el que se crea la Organizacion
Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la pre-
sentacion de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y
para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentod
esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozara
de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la
fecha de presentacion de la primera solicitud.

2. Se reconocerd que da origen al derecho de prioridad cualquier
presentacion que tenga el valor de una presentacion nacional regular
con arreglo a la legislacion nacional del Estado en que se haya efec-
tuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. Por presentacion nacional regular se entiende cualquier presen-
tacion que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud
fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

4.  Tendra la consideracion de primera solicitud, cuya fecha de pre-
sentacion sera el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud
ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios
idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera
solicitud anterior, a condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha
de la presentacion de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abando-
nada o denegada, sin haber sido sometida a inspeccion publica y sin
dejar derechos subsistentes, y de que aun no haya servido de base para
la reivindicacion del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior
ya no podra servir de base para la reivindicacion del derecho de prio-
ridad.

5. Si la primera presentacion se hubiere efectuado en un Estado que
no sea parte en el Convenio de Paris o en el Acuerdo por el que se
establece la Organizacion Mundial del Comercio, las disposiciones de
los apartados 1 a 4 inicamente se aplicaran en la medida en que dicho
Estado, segun comprobaciones publicadas, otorgue, sobre la base de una
primera presentacion efectuada ante la Oficina, un derecho de prioridad
sometido a condiciones y con efectos equivalentes a los establecidos por
el presente Reglamento.

Articulo 30

Reivindicacion de prioridad

El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentacion
anterior debera presentar una declaracion de prioridad y una copia de la
solicitud anterior. Si la lengua de la solicitud anterior no fuera una de
las lenguas de la Oficina, el solicitante debera presentar una traduccion
de la solicitud anterior en una de dichas lenguas.
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Articulo 31
Efecto del derecho de prioridad

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinacion de la
anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendra la considera-
cion de fecha de la presentacion de la solicitud de marca comunitaria.

Articulo 32

Valor de la presentacion nacional de la solicitud

La solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha
de presentacion tendra, en los Estados miembros, el valor de una pre-
sentacion nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de
prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria.

SECCION TERCERA
PRIORIDAD DE EXPOSICION

Articulo 33

Prioridad de exposicion

1. El solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera
presentado con esa marca productos o servicios en una exposicion
internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio
relativo a las exposiciones internacionales, firmado en Paris el 22 de
noviembre de 1928 y revisado por tultima vez el 30 de noviembre de
1972, siempre que presente la solicitud en un plazo de seis meses a
partir de la fecha de la primera presentacion de los productos o servicios
con la marca solicitada, podra prevalerse, a partir de esta fecha, de un
derecho de prioridad con arreglo al articulo 31.

2. El solicitante que desee prevalerse de la prioridad con arreglo al
apartado 1 deberd suministrar pruebas, segun las condiciones determi-
nadas por el Reglamento de ejecucion, de que los productos o servicios
se presentaron en la exposicion con la marca solicitada.

3. La prioridad de exposicion concedida en un Estado miembro o en
un pais tercero no amplia el plazo de prioridad a que se refiere el
articulo 29.

SECCION CUARTA

REIVINDICACION DE LA ANTIGUEDAD DE MARCAS
NACIONALES

Articulo 34

Reivindicacion de la antigiiedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro,
incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una
marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con
efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca
idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o ser-
vicios idénticos a aquéllos para los que estd registrada la marca anterior
0 que estén incluidos en estos productos o servicios, podra prevalerse,
para la marca comunitaria, de la antigliedad de la marca anterior en lo
que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. El tUnico efecto de la antigiiedad, en virtud del presente Regla-
mento, sera que en caso de que el titular de la marca comunitaria
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renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerara que
contintia disfrutando de los mismos derechos que tendria si la marca
anterior hubiera continuado registrada.

3.  La antigliedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguira
cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca
anterior cuya antigiiedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha
marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comu-
nitaria sea registrada.

Articulo 35

Reivindicacion de la antigiiedad después de registrada la marca
comunitaria

1. El titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca
anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas
registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior
que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un
Estado miembro, para productos o servicios idénticos a aquellos para
los que esta registrada la marca anterior o que estén incluidos en ellos,
podra prevalerse de la antigiiedad de la marca anterior por lo que
respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. Seran aplicables los apartados 2 y 3 del articulo 34.

TITULO IV
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

SECCION PRIMERA
EXAMEN DE LA SOLICITUD

Articulo 36

Examen de los requisitos de la presentacion de la solicitud

1. La Oficina examinara:

a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que
se le otorgue una fecha de presentacion con arreglo al articulo 27;

b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos previstos
en el presente Reglamento y en el reglamento de ejecucion;

c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo
establecido.

2. Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del
apartado 1, la Oficina invitara al solicitante a que en los plazos esta-
blecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

3. Sino se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o
la falta de pago observadas en aplicacion de la letra a) del apartado 1, la
solicitud no serd tramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el
solicitante se allanare a la invitacién de la Oficina, ésta otorgard a la
solicitud como fecha de presentacion la fecha en que se subsanen las
irregularidades o la falta de pago observadas.

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades
observadas en aplicacion de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la
Oficina desestimara la solicitud.
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5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago
observada en aplicacion de lo dispuesto en la letra ¢) del apartado 1,
se considerara retirada la solicitud a menos que sea evidente cuales son
las clases de productos o de servicios que la cuantia pagada estad desti-
nada a cubrir.

6.  El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicacion
de prioridad implicara la pérdida del derecho de prioridad para la soli-
citud.

7. Si no satisfacen las condiciones relativas a la reivindicacion de la
antigiiedad de una marca nacional, ya no podra invocarse para la soli-
citud ese derecho de reivindicacion.

Articulo 38

Examen relativo a los motivos de denegacién absolutos

1. Si en virtud del articulo 7 el registro de la marca no fuere proce-
dente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios
para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desesti-
mara para los productos o los servicios afectados.

2. Si la marca contuviera un elemento carente de caracter distintivo
cuya inclusion en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la
proteccion de la marca, la Oficina podra pedir como condicion para el
registro de la marca que el solicitante declare que no alegara derecho
exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaracion se publicara al
mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca
comunitaria.

3. No se podra desestimar la solicitud sin que previamente se haya
dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o
de presentar sus observaciones.

SECCION SEGUNDA
BUSQUEDA

Articulo 39
Busqueda

1. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentacion
a una solicitud de marca comunitaria, redactara un informe de busqueda
comunitaria en el que se sefialaran las marcas comunitarias o solicitudes
de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y
que pudieran oponerse, en virtud del articulo 8, al registro de la marca
comunitaria solicitada.

2. Si, en el momento de presentacion de la solicitud de marca co-
munitaria, el solicitante pide que también los servicios centrales de la
propiedad industrial de los Estados miembros elaboren un informe de
busqueda y si se ha abonado la tasa de busqueda correspondiente en el
plazo previsto para el pago de la tasa de deposito, la Oficina, tan pronto
como haya concedido la fecha de presentacion de la solicitud de marca
comunitaria, transmitira copia de ella al servicio central de la propiedad
industrial de cada Estado miembro que le haya notificado su decision de
efectuar, para las solicitudes de marca comunitaria, una buisqueda en sus
correspondientes registros de marcas.

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial a
que se refiere el apartado 2, en el plazo de dos meses a partir de la
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fecha en que hubiere recibido una solicitud de marca comunitaria, re-
mitird a la Oficina un informe de busqueda, que debera o bien mencio-
nar las marcas nacionales anteriores asi como las solicitudes de marca
nacional anteriores cuya existencia se haya descubierto y que segin el
articulo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solici-
tada, o bien hacer constar que la busqueda no ha revelado ningun
indicio de tales derechos.

4.  Los informes de busqueda a que se hace mencion en el apartado 3
deberan elaborarse en un formulario normalizado, preparado por la Ofi-
cina, previa consulta al consejo de administracion. El contenido esencial
de dicho formulario se establecera en el reglamento de ejecucion pre-
visto en el apartado 1 del articulo 157.

5. La Oficina pagara una cantidad determinada a cada servicio central
de la propiedad industrial por cada informe de bisqueda remitido por
dicho servicio con arreglo al apartado 3. Tal cantidad, que sera idéntica
para cada servicio central, sera determinada por el Comité presupuesta-
rio, mediante decision adoptada por mayoria de tres cuartos de los
representantes de los Estados miembros.

6. La Oficina transmitira sin demora al solicitante de la marca co-
munitaria el informe de busqueda comunitaria asi como, a peticion, los
informes de busqueda nacionales que haya recibido en el plazo contem-
plado en el apartado 3.

7.  En el momento de la publicacion de la solicitud de marca comu-
nitaria, que no podra efectuarse antes de que expire el plazo de un mes
a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de busqueda
al solicitante, la Oficina informara de la publicacién de la solicitud de
marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de soli-
citudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de
blisqueda comunitaria.

SECCION TERCERA
PUBLICACION DE LA SOLICITUD
vMs
Articulo 40
Publicacion de la solicitud
1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de
marca comunitaria y si el plazo mencionado en el apartado 7 del ar-

ticulo 39 ha transcurrido, se publicara la solicitud, siempre que no sea
desestimada con arreglo al articulo 38.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arre-
glo al articulo 38, la resolucion desestimatoria se publicard cuando sea
definitiva.

SECCION CUARTA
OBSERVACIONES DE TERCEROS Y OPOSICION

Articulo 41

Observaciones de terceros

1. Cualquier persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones que
representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comer-
ciantes o consumidores, podran dirigir, tras la publicacién de la solicitud
de marca comunitaria, a la Oficina observaciones escritas, precisando
los motivos segun los cuales procede denegar de oficio el registro de la
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marca y, en especial aquellos en virtud del articulo 7. No adquiriran la
calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificaran al
solicitante, que podra tomar posicion.

Articulo 42

Oposicion

1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al
articulo 8, podran presentar oposicion al registro de la marca, en un
plazo de tres meses a partir de la publicacién de la solicitud de marca
comunitaria:

a) en los casos de los apartados 1 y 5 del articulo 8, los titulares de las
marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del articulo 8, asi
como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del apartado 3 del articulo 8, los titulares de las marcas
contempladas en dicho apartado;

c) en los casos del apartado 4 del articulo 8, los titulares de las marcas
o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, asi como
las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a
ejercer tales derechos.

2. Podra también presentarse oposicion al registro de la marca, en las
condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicacion de una
solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del apartado 2 del
articulo 44.

3.  La oposicion debera presentarse en escrito motivado. Solo se ten-
dra por presentada una vez pagada la tasa de oposicion. En un plazo
determinado por la Oficina, quien haya presentado oposicion podra
alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.

Articulo 43

Examen de la oposicion

1.  En el curso del examen de la oposicion, la Oficina invitara a las
partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por
ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las
demas partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria
anterior que hubiere presentado oposicion, presentara la prueba de
que, en el curso de los cinco afios anteriores a la publicacién de la
solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los
servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposi-
cion, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal
de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al
menos cinco afios. A falta de dicha prueba, se desestimara la oposicion.
Si la marca comunitaria anterior s6lo se hubiere utilizado para una parte
de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo
se considerarad registrada, a los fines del examen de la oposicion, para
esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicara a las marcas nacionales anteriores con-
templadas en la letra a) del apartado 2 del articulo 8, entendiéndose que
el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado
miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4.  Si lo juzgara 1til, la Oficina invitard a las partes a una concilia-
cion.
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5. Siresultara del examen de la oposicion que el registro de la marca
esta excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios
para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud sera deses-
timada para los productos o los servicios de que se trate. En caso
contrario, serd desestimada la oposicion.

6.  La resolucion de desestimacion de la solicitud se publicara cuando
sea definitiva.

SECCION QUINTA

RETIRADA, LIMITACION, MODIFICACION Y DIVISION DE
LA SOLICITUD

Articulo 44

Retirada, limitacion y modificacion de la solicitud

1. El solicitante podra en todo momento retirar su solicitud de marca
comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella
contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitacién
se publicaran también.

2. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria sélo podra ser
modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la
direccion del solicitante, faltas de expresion o de transcripcion o errores
manifiestos, siempre que tal rectificacion no afecte sustancialmente a la
marca ni amplie la lista de productos o servicios. Si las modificaciones
se refirieran a la representacion de la marca o a la lista de los productos
o servicios y se introdujeran después de la publicacion de la solicitud,
ésta se publicard tal como quede una vez modificada.

vMs
Articulo 44 bis

Division de la solicitud

1. El solicitante podra dividir la solicitud declarando que una parte de
los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial serdn objeto de
una o mas solicitudes divisionales. Los productos y servicios de la
solicitud divisional no podran coincidir con los productos o servicios
que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras
solicitudes divisionales.

2. La declaracion de division no sera admisible:

a) si, en el caso de que se haya presentado una oposicion contra la
solicitud inicial, dicha declaracion tiene el efecto de producir una
divisién entre los productos o servicios contra los que se presenta la
oposicion, hasta que la resolucion de la divisién de oposicion haya
adquirido fuerza de cosa juzgada o hasta que se abandone el proce-
dimiento de oposicion;

b) durante los periodos previstos en el reglamento de ejecucion.

3. La declaracion de division debera ajustarse a las disposiciones
previstas en el reglamento de ejecucion.

4. La declaracion de division estara sujeta al pago de una tasa. La
declaracion solo sera efectiva cuando se haya abonado dicha tasa.

5. La division tendra efecto en la fecha en que se transcriba a los
expedientes conservados por la Oficina relativos a la solicitud inicial.

6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas
pagadas en relacion con la solicitud inicial antes de la fecha de recep-
cion por la Oficina de la declaracion de division se considerara que han
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sido presentadas o pagadas también en relacion con la solicitud o las
solicitudes divisionales. Las tasas efectivamente pagadas por la solicitud
inicial antes de la fecha de recepcion de la declaracion de division no
seran reembolsables.

7. La solicitud divisional conservara la fecha de presentacion y las
fechas de prioridad y antigiiedad de la solicitud inicial.

SECCION SEXTA
REGISTRO

Articulo 45
Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y
cuando en el plazo sefialado en el apartado 1 del articulo 42 no se
hubiere presentado ninguna oposicion o, habiéndose presentado oposi-
cion, ésta hubiere sido desestimada mediante resolucion definitiva, se
registrard la marca como marca comunitaria, siempre que en el plazo
establecido se haya abonado la tasa de registro. Si en el referido plazo
no se hubiere abonado la tasa, se considerara retirada la solicitud.

TITULO V

VIGENCIA, RENOVACION, MODIFICACION Y DIVISION DE
LA MARCA COMUNITARIA

Articulo 46

Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca comunitaria sera de diez afos a
partir de la fecha de la presentacion de la solicitud. El registro podra
renovarse, conforme al articulo 47, por periodos de diez afios.

Articulo 47

Renovacion

1. El registro de la marca comunitaria se renovard a peticion del
titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por €l,
con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La Oficina informara al titular de la marca comunitaria y a todo
titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la
expiracion del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiracion.
La Oficina no incurrird en responsabilidad alguna por la ausencia de
aquella informacion.

3. La solicitud de renovacion debera presentarse en un plazo de seis
meses que expirara el tltimo dia del mes en cuyo transcurso termine el
periodo de proteccion. En ese plazo deberan también abonarse las tasas.
A falta de ello, la solicitud podra presentarse todavia y las tases abo-
narse en un plazo adicional de seis meses que comenzara a contar el dia
siguiente al dia al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado
al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

4.  Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren Unicamente
para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté
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registrada la marca comunitaria, el registro s6lo se renovara para los
productos o los servicios de que se trate.

5. La renovacion surtira efecto el dia siguiente al de la fecha de
expiracion del registro. La renovacion sera registrada.

Articulo 48

Modificacion

1. La marca comunitaria no se modificara en el Registro durante el
periodo de vigencia del registro, ni tampoco cuando éste se renueve.

2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la
direccion del titular, cualquier modificacion de éstos que no afecte
sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada
originariamente podra registrarse a instancia del titular.

3. La publicacion del registro de la modificacion contendra una re-
produccion de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos
derechos puedan resultar afectados por la modificacion podran impugnar
el registro de ésta en un plazo de tres meses a partir de la publicacion.

Articulo 48 bis

Division del registro

1. El titular de la marca comunitaria podra dividir el registro decla-
rando que algunos de los productos o servicios incluidos en el registro
inicial seran objeto de uno o mas registros divisionales. Los productos o
servicios del registro divisional no podran coincidir con los productos o
servicios que se mantengan en el registro inicial o estén contenidos en
otros registros divisionales.

2. La declaracion de division no sera admisible:

a) si, en el caso de que se haya presentado una solicitud de caducidad o
nulidad en la Oficina contra el registro inicial, dicha declaracion
tiene el efecto de producir una division entre los productos o servi-
cios contra los que se dirige la solicitud de caducidad o nulidad,
hasta que la resolucion de la division de anulacion haya adquirido
fuerza de cosa juzgada o hasta que concluya el procedimiento de otra
manera;

b) si, en el caso de que se haya presentado una demanda de reconven-
cion por caducidad o por nulidad en una acciéon ante un tribunal de
marcas comunitarias, dicha declaracion tiene el efecto de producir
una division entre los productos y servicios contra los que se pre-
senta esta demanda de reconvencion, hasta que no se haya inscrito
en el registro la mencion de la resolucion del tribunal de marcas
comunitarias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del
articulo 96.

3. La declaracién de division deberd ajustarse a las disposiciones
previstas en el reglamento de ejecucion.

4.  La declaracion de division estard sujeta al pago de una tasa. La
declaracion solo sera efectiva cuando se haya abonado dicha tasa.

5. La division tendra efectos en la fecha de inscripcion en el registro.

6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas
pagadas en relacion con el registro inicial antes de la fecha de recepcion
por la Oficina de la declaracion de division se considerara que han sido
presentadas o pagadas también en relacion con el registro o los registros
divisionales. Las tasas efectivamente pagadas para el registro inicial
antes de la fecha de recepcion de la declaracion de division no seran
reembolsables.
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7. El registro divisional conservara la fecha de presentacion y las
fechas de prioridad y antigiiedad del registro inicial.

TITULO VI
RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD

SECCION PRIMERA
RENUNCIA

Articulo 49

Renuncia

1. La marca comunitaria podra ser objeto de renuncia para la totali-
dad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté
registrada.

2. Larenuncia se declarara por escrito a la Oficina por el titular de la
marca. Sélo tendra efectos una vez inscrita.

3. Sien el Registro se hallara inscrito algin derecho, la renuncia solo
podra registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en
el Registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia solo se registrara
si el titular de la marca acredita haber informado al licenciatario de su
intencion de renunciar; la inscripcion se hara al término del plazo esta-
blecido en el Reglamento de ejecucion.

SECCION SEGUNDA
CAUSAS DE CADUCIDAD

Articulo 50

Causas de caducidad

1. Se declarara que los derechos del titular de la marca comunitaria
han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante
una demanda de reconvenciéon en una accion por violacion de marca:

a) si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios, la marca no
ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los produc-
tos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas
justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podra invocar la
caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la
expiracion del periodo seflalado y la presentacion de la solicitud o
de la demanda de reconvencién, se hubiera iniciado o reanudado un
uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudacion
del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacion de la
solicitud o demanda de reconvencion, plazo que empezara en fecha
no anterior a la de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco
afios de falta de uso, no se tomara en cuenta si los preparativos para
el comienzo o la reanudacion del uso se hubieren producido después
de haber conocido el titular que podia ser presentada la solicitud o la
demanda de reconvencion;

b) si por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha
convertido en la designacion usual en el comercio de un producto
o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la
marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los
servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al
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publico a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la
procedencia geografica de esos productos o de esos servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los
productos o de los servicios para los que esté registrada la marca co-
munitaria, se declarara la caducidad de los derechos del titular s6lo para
los productos o los servicios de que se trate.

SECCION TERCERA
CAUSAS DE NULIDAD

Articulo 51

Causas de nulidad absoluta

1. La nulidad de la marca comunitaria se declarara, mediante solici-
tud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion
en una accion por violacion de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo
las disposiciones del articulo 7;

b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera
actuado de mala fe.

2. Sin embargo, atn cuando se hubiera registrado la marca comuni-
taria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1
del articulo 7, no podra ser declarada nula si, por el uso que se haya
hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un caracter
distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté regis-
trada.

3. Si la causa de nulidad existiera Unicamente para una parte de los
productos o de los servicios para los que esté registrada la marca co-
munitaria, la nulidad de la marca s6lo podra declararse para los pro-
ductos o los servicios de que se trate.

Articulo 52

Causas de nulidad relativa

1. La marca comunitaria se declarard nula mediante solicitud presen-
tada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en una
accion por violacion de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del
articulo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados
1 o 5 de dicho articulo;

b) cuando exista una marca contemplada en el apartado 3 del articulo 8
y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

¢) cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del
articulo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apar-
tado.

2. La marca comunitaria también se declarara nula mediante solicitud
presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en
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una accion por violacion de marca, si su uso puede prohibirse en virtud
de otro derecho anterior y en particular de:

a) un derecho al nombre;

b) un derecho a la imagen;

¢) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial,

con arreglo a la legislacion comunitaria o al Derecho nacional que
regula la proteccion de estos derechos.

3. La marca comunitaria no podra declararse nula cuando antes de la
presentacion de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencion
el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera
dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4.  El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados
1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comu-
nitaria o presentado demanda de reconvencién en una accion por vio-
lacion de marca, no podrd presentar otra solicitud de nulidad ni una
demanda de reconvencion fundada sobre otro de esos derechos que
hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Sera aplicable el apartado 3 del articulo 51.

Articulo 53

Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante
cinco aflos consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la
Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podra solicitar la nu-
lidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella
marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se
hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentacion de
la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de
mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el apar-
tado 2 del articulo 8, o de otro signo anterior contemplado en el apar-
tado 4 del articulo 8, que hubiere tolerado durante cinco afios consecu-
tivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro
en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de
dicho uso, ya no podra solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la
marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los
productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca
posterior, a no ser que la presentacion de la solicitud de la marca
comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la
marca comunitaria posterior no podra oponerse al uso del derecho ante-
rior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca
comunitaria posterior.

SECCION CUARTA
EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD

Articulo 54
Efectos de la caducidad y de la nulidad

1.  La declaraciéon de caducidad de la totalidad o de parte de los
derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de ca-
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ducidad o de la demanda de reconvencién, la marca comunitaria no tuvo
los efectos sefialados en el presente Reglamento. A instancia de parte
podra fijarse en la resolucion una fecha anterior en que se hubiera
producido alguna de las causas de caducidad.

2. La declaracion de nulidad, total o parcial, implica que desde el
principio la marca comunitaria careci6 de los efectos sefialados en el
presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los
recursos para la reparacion del perjuicio causado por negligencia o por
mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto
retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectara:

a) a las resoluciones sobre violacion de marca que hayan adquirido
fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad
a la resolucion de caducidad o de nulidad;

b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolucion de cadu-
cidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con
anterioridad a esta resolucion; sin embargo, podra reclamarse por
razones de equidad la restituciéon de cantidades entregadas en virtud
del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

SECCION QUINTA

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Y DE NULIDAD ANTE LA
OFICINA

Articulo 55
Solicitud de caducidad o de nulidad

1. Podré presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de
nulidad de la marca comunitaria:

a) en los casos definidos en los articulos 50 y 51, por cualquier persona
fisica o juridica, asi como por cualquier agrupacion constituida para
la representacion de los intereses de fabricantes, productores, presta-
dores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la
legislacion, que le es aplicable, tenga capacidad procesal;

b) en los casos definidos en el apartado 1 del articulo 52, por las
personas contempladas en el apartado 1 del articulo 42;

c) en los casos definidos en el apartado 2 del articulo 52, por los
titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha dispo-
sicion o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cues-
tién en virtud de la legislacion del Estado miembro correspondiente.

2. La solicitud se presentara en escrito motivado. Solo se tendra por
presentada una vez se haya pagado la tasa.

3.  La solicitud de caducidad o de nulidad no sera admisible cuando
un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas
partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y
cuando esa resolucion hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.

Articulo 56

Examen de la solicitud

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad,
la Oficina invitard a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le
presenten, en un plazo que ella misma les fijara, sus observaciones
sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicacio-
nes que emanen de las otras partes.
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2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una
marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nuli-
dad, aportara la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a
la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los
servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de
nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal
de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde
hace al menos cinco afos. Ademads, si la marca comunitaria anterior
estuviera registrada desde hace al menos cinco afios en la fecha de
publicacion de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca
comunitaria anterior aportarad también la prueba de que las condiciones
enunciadas en el apartado 2 del articulo 43 se cumplian en esa fecha. A
falta de esa prueba, se desestimara la solicitud de nulidad. Si la marca
comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de
los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los
fines del examen de la solicitud de nulidad sélo se considerara regis-
trada para esa parte de los productos o servicios.

3.  El apartado 2 se aplicara a las marcas nacionales anteriores con-
templadas en la letra a) del apartado 2 del articulo 8, entendiéndose que
el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado
miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara util, la Oficina podra invitar a las partes a una
conciliacion.

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara
que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la tota-
lidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté
registrada, se declararan caducados los derechos del titular de la marca
comunitaria o se declarara la nulidad de la marca para los productos o
los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimara la soli-
citud de caducidad o de nulidad.

6.  Se inscribira en el Registro una mencion de la resolucion de la
Oficina sobre la solicitud de caducidad o de nulidad cuando sea defi-
nitiva.

TITULO VII
PROCEDIMIENTO DE RECURSO

Articulo 57

Resoluciones que admiten recurso

1.  Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposi-
cion, de la division de administraciéon de marcas y de cuestiones juri-
dicas y de las divisiones de anulacion admitiran recurso. El recurso
tendra efecto suspensivo.

2. Una resolucion que no ponga fin a un procedimiento con respecto
a una de las partes s6lo podra recurrirse con la resolucion final, a no ser
que la propia resolucion contemple la posibilidad de un recurso inde-
pendiente.

Articulo 58

Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el
procedimiento

Las resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por
cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas.



1994R0040 — ES — 10.03.2008 — 007.001 — 29

Las demads partes en el procedimiento serdn de oficio parte en el pro-
cedimiento de recurso.

Articulo 59

Plazo y forma

El recurso debera interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de
dos meses a partir del dia de la notificacion de la resolucion. Sélo se
considerara interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de
recurso. Debera presentarse un escrito en el que se expongan los mo-
tivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
notificacion de la resolucion.

Articulo 60

Revision de las resoluciones en los casos ex parte

1. Cuando la parte que haya presentado el recurso sea la unica parte
en el procedimiento, si la instancia cuya resolucién se impugne tuviera
el recurso por admisible y fundado, ésta debera estimarlo.

2. Si no se estimara el recurso en el plazo de un mes después de
recibido el escrito motivado, debera remitirse inmediatamente el recurso
a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo.

Articulo 60 bis

Revision de las resoluciones en los casos inter partes

1. Cuando a la parte que ha presentado el recurso se le oponga otra,
si la instancia cuya resolucion se impugne tuviera el recurso por admi-
sible y fundado, debera estimarlo.

2. El recurso podra estimarse tinicamente si la instancia cuya resolu-
cion se impugna notifica a la otra parte su intencion de estimarlo y ésta
lo acepta en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepcion de
la notificacion.

3. Si la otra parte no acepta en un plazo de dos meses después de
recibida la notificacion mencionada en el apartado 2 que la resolucion
impugnada sea rectificada, y emite una declaracion en tal sentido o no
formula ninguna declaracion en el plazo fijado, se remitirda inmediata-
mente el recurso a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el
fondo.

4.  Sin embargo, si la instancia cuya resolucion se impugna no tuviera
el recurso por admisible y fundado en el plazo de un mes después de
recibido el escrito motivado, remitira inmediatamente el recurso a la sala
de recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo en lugar de adoptar las
medidas que establecen los apartados 2 y 3.

Articulo 61

Examen del recurso

1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinara si se
puede estimar.

2. Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitara a las
partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que
ella misma les fijara, sus observaciones sobre las notificaciones que les
haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras
partes.
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Articulo 62

Resolucion sobre el recurso

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallara sobre el
recurso. Podra, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictd
la resolucién impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia
para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviere el asunto para que le dé cumpli-
miento la instancia que dict6 la resolucion impugnada, seran vinculantes
para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolucion de
la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los
mismos.

3. Las resoluciones de las salas de recurso solo surtiran efecto a
partir de la expiracion del plazo que cita el apartado 5 del articulo 63
0, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tri-
bunal de Justicia, a partir de la desestimacioén de dicho recurso.

Articulo 63

Recurso ante el Tribunal de Justicia

1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en
asuntos recurridos cabra recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundard en incompetencia, en quebrantamiento sus-
tancial de forma, en violacion de Tratado, del presente Reglamento o de
cualquier norma juridica relativa a su aplicaciéon, o en desviacion de
poder.

3. El Tribunal de Justicia sera competente tanto para anular como
para modificar la resolucion impugnada.

4.  Podran interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante
la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolucion de ésta no haya
estimado sus pretensiones.

5. El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondra en un plazo
de dos meses a partir de la notificacion de la resolucion de la sala de
recurso.

6. La Oficina estara obligada a adoptar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

TITULO VIII
MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Articulo 64

Marcas comunitarias colectivas

1. Podran constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comu-
nitarias asi designadas al efectuarse la presentacion de la solicitud y que
sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miem-
bros de la asociacion que sea su titular, frente a los productos o servi-
cios de otras empresas. Podran solicitar marcas comunitarias colectivas
las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o
comerciantes que, a tenor de la legislacion que les es aplicable, tengan
capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obli-
gaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos
juridicos y que tengan capacidad procesal, asi como las personas juri-
dicas de derecho publico.

2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del articulo 7,
podran constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado



1994R0040 — ES — 10.03.2008 — 007.001 — 31

1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
sefalar la procedencia geografica de los productos o de los servicios. El
derecho conferido por la marca colectiva no permitira a su titular prohi-
bir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones,
siempre que dicho uso se realice con arreglo a practicas leales en
materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podra
oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominacion geografica.

3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran a las mar-
cas comunitarias colectivas, salvo disposicion contraria prevista en los
articulos 65 a 72.

Articulo 65

Reglamento de uso de la marca

1.  El solicitante de una marca comunitaria colectiva debera presentar
un reglamento de uso en el plazo establecido.

2. El reglamento de uso indicara las personas autorizadas para utilizar
la marca, las condiciones de afiliacién a la asociacién asi como, en la
medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el
apartado 2 del articulo 64 debera autorizar a cualquier persona cuyos
productos o servicios procedan de la zona geografica de que se trate a
hacerse miembro de la asociacion titular de la marca.

Articulo 66

Desestimacion de la solicitud

1.  Ademas de por los motivos de desestimacion de una solicitud de
marca comunitaria previstos en los articulos 36 y 38, la solicitud de
marca comunitaria colectiva se desestimara cuando no se cumpla lo
dispuesto en los articulos 64 o 65 o si el reglamento de uso fuere
contrario al orden publico o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca comunitaria colectiva sera desestimada ade-
mas cuando se corra el riesgo de inducir al publico a error sobre el
caracter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la
impresion de ser algo distinto de una marca colectiva.

3. No se desestimara la solicitud, si el solicitante, mediante una
modificacion del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados
en los apartados 1 y 2.

Articulo 67

Observaciones de terceros

Ademas de los casos mencionados en el articulo 41, cualquier persona o
agrupacion de las contempladas en dicho articulo podra dirigir a la
Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial segiin
el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse
en virtud del articulo 66.

Articulo 68

Uso de la marca

El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona
facultada para utilizar esa marca serd conforme a las disposiciones del
presente Reglamento, siempre que se cumplan las demas condiciones a
las que éste somete el uso de la marca comunitaria.
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Articulo 69

Modificacion del reglamento de uso de la marca

1. El titular de la marca comunitaria colectiva debera someter a la
Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. La mencion de la modificacion no accedera al registro, cuando el
reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del articulo 65 o
implique un motivo de desestimacion de los senalados en el articulo 66.

3. Al reglamento de uso modificado sera aplicable el articulo 67.

4. A los fines de la aplicacion del presente Reglamento, la modifi-
cacion del reglamento de uso sélo surtira efecto a partir de la fecha de
inscripcion de la mencion de la modificacion en el registro.

Articulo 70

Ejercicio de la accion por violacion de marca

1. Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del articulo 22 relativas a
los derechos de los licenciatarios se aplicaran asimismo a toda persona
facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.

2. El titular de una marca comunitaria colectiva podra reclamar, en
nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparacion
del dafio que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Articulo 71

Causas de caducidad

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 50, se
declararan caducados los derechos del titular de la marca comunitaria
colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una
demanda de reconvencion en una accion por violacion de marca, si:

a) el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso
de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso
estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificacion hubiera
sido, en su caso, mencionada en el registro;

b) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, ésta
pueda inducir al publico a error con arreglo al apartado 2 del ar-
ticulo 66;

¢) la modificacion del reglamento de uso se hubiera mencionado en el
Registro contraviniendo las disposiciones del apartado 2 del ar-
ticulo 69, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modi-
ficacion del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados
por dichas disposiciones.

Articulo 72

Causas de nulidad

Ademas de por las causas de nulidad sefialadas en los articulos 51 y 52,
se declarara la nulidad de la marca comunitaria colectiva mediante
solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de recon-
vencion en una accion por violacion de marca, si hubiera sido registrada
en contra de lo dispuesto en el articulo 66, salvo si el titular de la
marca, por una modificaciéon del reglamento de uso, se conformara a
los requisitos fijados por las citadas disposiciones.
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TITULO 1X
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 73
Motivacion de las resoluciones

Las resoluciones de la Oficina se motivaran. Solamente podran fundarse
en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

Articulo 74
Examen de oficio de los hechos
1. En el curso del procedimiento, la Oficina procedera al examen de
oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos

de denegacion relativos de registro, el examen se limitara a los medios
alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podra no tener en cuenta los hechos que las partes no
hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de
plazo.

Articulo 75

Procedimiento oral

1. La Oficina utilizara el procedimiento oral, bien de oficio, bien a
instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condicion de
que lo juzgue util.

2. El procedimiento oral ante los examinadores, la division de opo-
sicion y la division de administracién de marcas y de cuestiones juri-
dicas no sera publico.

3. El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolucion, sera
publico ante la division de anulacion y las salas de recurso, salvo
decision contraria de la instancia ante la que se plantee el caso cuando
la publicidad pudiera entrafiar, en particular para alguna de las partes en
el procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

Articulo 76

Instruccion

1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, podra procederse en
particular a las siguientes diligencias de instruccion:

a) audiencia de las partes;

b) solicitud de informacion;

¢) presentacion de documentos y de muestras;
d) audiencia de testigos;

e) peritaje;

f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones so-
lemnes o que con arreglo a la legislacion del Estado en que se
realicen, tengan efectos equivalentes.
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2. El servicio ante el que se presente el caso podrd encargar a uno de
sus miembros que proceda a las diligencias de instruccion.

3. Si la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un
perito declare oralmente, invitard a la persona de que se trate a que
comparezca ante ella.

4.  Se informara a las partes de la audiencia de testigos o peritos ante
la Oficina. Las partes tendran derecho a estar presentes y a formular
preguntas al testigo o al perito.

Articulo 77

Notificacion

La Oficina notificard de oficio todas las resoluciones e invitaciones a
comparecer ante ella, asi como las comunicaciones que abran un plazo o
cuya notificacion esté prevista por otras disposiciones del presente Re-
glamento o por reglamento de ejecucion, o establecida por el presidente
de la Oficina.

Articulo 77 bis

Anulacion y revocacion

1. Cuando la Oficina efectiie una inscripcion en el registro o adopte
una resolucion afectadas por un error evidente en el procedimiento que
sea imputable a la Oficina, ésta anulara la inscripcion o revocara la
resolucion. Si existe una sola parte en el procedimiento y la inscripcion
o el acto lesionan sus derechos, la anulacién o revocacion deberan
efectuarse incluso si el error no fuera evidente para dicha parte.

2. La anulacién o revocacion a que se refiere el apartado 1 las
efectuara, de oficio o a instancia de una de las partes en el procedi-
miento, el 6rgano que haya efectuado la inscripciéon o adoptado la
resolucion. La anulacion o revocacion se adoptaran en un plazo de
seis meses desde la fecha de inscripcion en el registro o de adopcion
de la resolucién, una vez oidas las partes en el procedimiento asi como
los posibles titulares de derechos sobre la marca comunitaria en cuestion
que estén inscritos en el registro.

3. El presente articulo se entiende sin perjuicio de la facultad de las
partes de interponer recurso conforme a los articulos 57 y 63, y de la
posibilidad de que, en las formas y condiciones fijadas por el apartado 1
del articulo 157, se corrijan los errores lingiiisticos o de transcripcion y
los errores manifiestos en las decisiones de la Oficina asi como los
errores imputables a la Oficina en el registro de la marca o en la
publicacion del registro.

Articulo 78

Restitutio in integrum

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra
parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demos-
trado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera
podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, sera, previa peticion,
restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como
consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Regla-
mento, la pérdida de un derecho o de una via de recurso.

2. La peticion debera presentarse por escrito en el plazo de dos
meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido debera
cumplirse en ese plazo. La peticion solo sera admisible en el plazo
de un afo a partir de la expiracion del plazo incumplido. Si se hubiere
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dejado de presentar la solicitud de renovacion de registro o de abonar
las tasas de renovacion, se deducira del periodo de un afio el plazo
suplementario de seis meses a que se refiere la tercera frase del apartado
3 del articulo 47.

3. La peticién debera motivarse e indicar los hechos y las justifica-
ciones que se aleguen en su apoyo. So6lo se tendra por presentada
cuando se haya pagado la tasa restitutio in integrum.

4.  Resolvera acerca de la peticion el organo que sea competente para
pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente articulo no seran aplicables a los
plazos sefialados en el apartado 2 del presente articulo, en los apartados
1 y 3 del articulo 42 y en el articulo 78 bis.

6.  Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de
una marca comunitaria, no podra alegar sus derechos contra un tercero
que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado
servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria du-
rante el periodo comprendido entre la pérdida del derecho sobre la
solicitud o sobre la marca comunitaria y la publicacion de la mencion
del restablecimiento de ese derecho.

7.  Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante
o al titular de una marca comunitaria podra interponer terceria, en un
plazo de dos meses contados desde la fecha de publicacion de la men-
cion de restablecimiento del derecho, el tercero que pueda prevalerse de
la disposicion del apartado 6.

8.  El presente articulo no afectara al derecho de un Estado miembro a
otorgar la restitutio in integrum por lo que respecta a los plazos pre-
vistos por el presente Reglamento y que deban observarse con respecto
a las autoridades de dicho Estado.

Articulo 78 bis

Prosecucion del procedimiento

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra
parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un
plazo frente a la Oficina podra obtener, previa solicitud, la continuacion
del procedimiento, siempre que, en el momento de presentacion de
dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud sdlo sera
admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiracion del plazo
incumplido. La solicitud sélo se tendra por presentada cuando se haya
pagado la tasa de prosecucion del procedimiento.

2. El presente articulo no sera aplicable a los plazos previstos en el
apartado 3 del articulo 25, en el articulo 27, en el apartado 1 del
articulo 29, en el apartado 1 del articulo 33, en el apartado 2 del
articulo 36, en el articulo 42, en el articulo 43, en el apartado 3 del
articulo 47, en el articulo 59, en el articulo 60 bis, en el apartado 5 del
articulo 63, en el articulo 78, en el articulo 108, asi como a los plazos
previstos en el presente articulo y a los plazos previstos en el regla-
mento de ejecucion contemplado en el apartado 1 del articulo 157 para
reivindicar, tras el depdsito de la solicitud, una prioridad conforme al
articulo 30, una prioridad de exposicion conforme al articulo 33 o una
antigiiedad conforme al articulo 34.

3. Resolverd acerca de la solicitud el érgano que sea competente para
pronunciarse sobre el acto omitido.

4. En caso de que la Oficina estimara la solicitud, las consecuencias
de la inobservancia del plazo se consideraran como no producidas.
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5. En caso de que la Oficina rechazara la solicitud, serd reembolsada
la tasa.

Articulo 79

Referencia a los principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Regla-
mento, en el reglamento de ejecucion, en el reglamento relativo a las
tasas o en el reglamento de procedimiento de las salas de recurso, la
Oficina tomara en consideracion los principios generalmente admitidos
en la materia por los Estados miembros.

Articulo 80

Fin de las obligaciones financieras

1. El derecho de la Oficina a exigir el pago de tasas prescribira a los
cuatro afios a partir del final del aflo civil en que se hubiere devengado
la tasa.

2. Los derechos frente a la Oficina en materia de devolucion de tasas
o de recaudacion excesiva por parte de aquella con ocasion del pago de
tasas prescribiran a los cuatro afos a partir del final del afio civil en que
hubiere nacido el derecho.

3. El plazo previsto en los apartados 1 y 2 se interrumpira, en el caso
contemplado en el apartado 1, mediante requerimiento de pago de la
tasa y, en el caso contemplado en el apartado 2, mediante instancia
escrita con el fin de hacer valer ese derecho. El plazo volvera a contar
desde la fecha de su interrupcion. Expirard a mas tardar al término de
un periodo de seis afios calculado a partir del final del afio civil en que
comenz6 inicialmente, a no ser que se haya entablado una accion ante
los tribunales para hacer valer ese derecho; en tal caso, el plazo expirara
en fecha no anterior al término de un periodo de un afno calculado a
partir de la fecha en la que la resolucién haya adquirido fuerza de cosa
juzgada.

SECCION SEGUNDA
COSTAS

Articulo 81
Reparto de gastos

1. Recaeran en la parte vencida en un procedimiento de oposicion, de
caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte,
asi como, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del articulo 115,
todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindi-
bles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y
estancia y la remuneracion de un agente, asesor o abogado, sin exceder
las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condicio-
nes estipuladas en el reglamento de ejecucion.

2. No obstante, en la medida en que las partes pierdan respectiva-
mente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en
que la equidad lo exija, la division de oposicion, la division de anula-
cioén o la sala de recurso dispondra que los gastos se repartan de otro
modo.

3. Recaeran en la parte que, retirando la solicitud de marca comuni-
taria, la oposicion, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o
no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella,
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ponga fin al procedimiento, las tasas asi como los gastos sufragados por
la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobreseimiento, la division de oposicion, la division de
anulacion o la sala de recurso fijara libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la division de oposicion, la
division de anulacion o la sala de recurso en un acuerdo de liquidacion
de gastos distinto del que se dispone en los apartados precedentes, la
sala o la division correspondiente tomara nota de tal acuerdo.

6. La division de oposicion o la division de anulacion o la sala de
recurso fijara la cuantia de los gastos que deban devolverse en virtud de
los apartados anteriores cuando éstos consistan Unicamente en las tasas
pagadas a la Oficina y los gastos de representacion. En todos los demas
casos, el secretario de la sala de recurso o un miembro del personal de
la division de oposicion o de la division de anulacion fijara la cuantia de
los gastos que deberan reembolsarse previa solicitud. La peticion solo
sera admisible en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que la
decision para la que se solicita la fijacion de los gastos sea definitiva. A
instancia presentada en el plazo establecido, esta cuantia podra modifi-
carse por resolucion de la division de oposicion o de la division de
anulacién o de la sala de recurso.

Articulo 82

Ejecucion de las resoluciones que fijen la cuantia de los gastos

1.  Toda resolucion definitiva de la Oficina por la que se fije la
cuantia de los gastos tendra caracter ejecutivo.

2. La ejecucion forzosa se regira por las normas de enjuiciamiento
civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se consignara
la orden de ejecucion, sin mas control que el de la verificacion de la
autenticidad del titulo, por la autoridad nacional que designe a tal efecto
el Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el cual dara cono-
cimiento de dicha autoridad a la Oficina y al Tribunal de Justicia.

3. Cumplidos estos tramites a instancia de la parte interesada, ésta
podra perseguir la ejecucion forzosa pidiendo directamente la interven-
cion del érgano competente, segiin la legislacion nacional.

4.  La ejecucion forzosa solo podra suspenderse en virtud de resolu-
cion del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el control de la validez de
las medidas de ejecucion sera competencia de los tribunales del pais de
que se trate.

SECCION TERCERA

INFORMACION AL PUBLICO Y A LAS AUTORIDADES DE
LOS ESTADOS MIEMBROS

Articulo 83

Registro de marcas comunitarias

La Oficina llevara un registro, denominado Registro de marcas comu-
nitarias, en el que se inscribiran las indicaciones que con arreglo al
presente Reglamento o al reglamento de ejecucion deban registrarse o
mencionarse. El Registro estara abierto para consulta publica.
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Articulo 84

Consulta publica

1. Los expedientes relativos a solicitudes de marcas comunitarias que
no se hayan publicado todavia podran abrirse para consulta publica con
el consentimiento del solicitante.

2. Quienquiera que pruebe que el solicitante de una marca comuni-
taria ha afirmado que tras el registro de la marca va a prevalerse de éste
en su contra, podra consultar el expediente antes de la publicacion de la
solicitud y sin el consentimiento del solicitante.

3.  Una vez publicada la solicitud de marca comunitaria, los expe-
dientes de esta solicitud y de la marca comunitaria se abriran, cuando
asi se solicite, para consulta publica.

4.  Sin embargo cuando se abran los expedientes para consulta pu-
blica conforme al apartado 2 o 3, determinados documentos podran
excluirse de los mismos segin las disposiciones del reglamento de
ejecucion.

Articulo 85

Publicaciones periodicas
La Oficina publicara periédicamente:

a) un boletin de marcas comunitarias que contendra las inscripciones
que se hayan hecho en el registro de marcas comunitarias, asi como
todas las demas indicaciones cuya publicacion sea preceptiva con
arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecucion;

b) un diario oficial que contendra las comunicaciones y las informacio-
nes de caracter general que emanen del presidente de la Oficina, asi
como cualquier otra informacion relativa al presente Reglamento y a
su aplicacion.

Articulo 86

Cooperacion administrativa

Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las le-
gislaciones nacionales, la Oficina y las jurisdicciones u otras autoridades
competentes de los Estados miembros se asistiran mutuamente, previa
solicitud, facilitindose informacion o expedientes. Cuando la Oficina
remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalias o a los servi-
cios centrales de la propiedad industrial, la comunicacion no estara
sometida a las restricciones establecidas en el articulo 84.

Articulo 87

Intercambio de publicaciones

1. La Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de
los Estados miembros intercambiaran entre ellos, previa solicitud, para
sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios ejemplares de sus
respectivas publicaciones.

2. La Oficina podré celebrar acuerdos que se refieran al intercambio
o al envio de publicaciones.
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SECCION CUARTA
REPRESENTACION

Articulo 88

Principios generales relativos a la representacion

1.  Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendra obligacion de
hacerse representar ante la Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3,
las personas fisicas y juridicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad
deberan hacerse representar ante la Oficina con arreglo al apartado 1 del
articulo 89 en cualquiera de los procedimientos creados por el presente
Reglamento, salvo para la presentacion de una solicitud de marca co-
munitaria, pudiendo establecerse otras excepciones en el reglamento de
ejecucion.

3. PMS Las personas fisicas y juridicas que tengan su domicilio o
su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la
Comunidad podran actuar, ante la Oficina, por medio de un em-
pleado. <« El empleado que actie por cuenta de alguna persona juridica
de las contempladas en el presente apartado podra actuar también para
otras personas juridicas que estén econémicamente vinculadas a aquella,
incluso si estas otras personas juridicas no tuvieren ni domicilio, ni
sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la
Comunidad.

4.  El reglamento de ejecucion fijara cuando y en qué condiciones un
empleado debera presentar a la Oficina un poder firmado que debera
integrarse en el expediente.

Articulo 89

Representacion profesional

1. La representacion de personas fisicas o juridicas ante la Oficina
solamente podran ostentarla:

a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de
los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la
Comunidad, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en
calidad de representante en materia de marcas, o

b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto
llevara la Oficina. El reglamento de ejecucion fijard cuando y en qué
condiciones un empleado debera presentar a la Oficina un poder
firmado que debera integrarse en el expediente.

Los representantes ante la Oficina depositaran en ésta un poder firmado,
que debera integrarse en el expediente y cuyas modalidades se precisa-
ran en el reglamento de ejecucion.

2. Podra inscribirse en la lista de representantes autorizados toda
persona fisica que:

a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros;

b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comuni-
dad;

»MS c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a
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personas fisicas o juridicas ante el servicio central de la
propiedad industrial de un Estado miembro. <« Cuando,
en dicho Estado, tal facultad no esté subordinada al requisito
de una cualificacion profesional especifica, las personas que
soliciten su inscripcion en la lista de la Oficina y que actien
en materia de marcas ante el servicio central de la propiedad
industrial de dicho Estado deberan haber ejercido con ca-
racter habitual durante al menos cinco afos. Sin embargo, se
dispensara de esta condicion relativa al ejercicio de la pro-
fesion a las personas cuya cualificacion profesional para
ostentar la representacion, en materia de marcas, de personas
fisicas o juridicas ante el servicio central de la propiedad
industrial de uno de los Estados miembros, esté oficialmente
reconocida de conformidad con la normativa establecida por
dicho Estado.

3. La inscripcion se hara previa instancia acompafiada de una certi-
ficacion facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del
Estado miembro de que se trate en la que se indique que se cumplen las
condiciones contempladas en el apartado 2.

4.  El presidente de la Oficina podra conceder una excepcion:

a) respecto al requisito contemplado en la segunda frase de la letra c)
del apartado 2, cuando el que suscriba la instancia presente la prueba
de que ha adquirido de otro modo la cualificacion requerida;

b) en casos basados en una situacion especifica, con respecto al requi-
sito contemplado en la letra a) del apartado 2.

5. El reglamento de ejecucion definird las condiciones en que se
podra dar de baja a una persona de la lista de representantes autoriza-
dos.

TITULO X

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE
ACCIONES JUDICIALES RELATIVAS A MARCAS
COMUNITARIAS

SECCION PRIMERA
APLICACION DEL CONVENIO DE EJECUCION

Articulo 90

Aplicacion del convenio de ejecucion

1. Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, seran
aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias y
de solicitudes de marca comunitaria, asi como a los procedimientos
relativos a acciones simultaneas o sucesivas emprendidas sobre la
base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones
del Convenio sobre competencia judicial y ejecucion de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de
septiembre de 1968, en su forma modificada por los Convenios relativos
a la adhesion a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comu-
nidades Europeas, Convenios de adhesion que, junto con el Convenio
anteriormente citado, recibiran en adelante, la denominacién conjunta de
«Convenio de ejecuciony.

2.  En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las
acciones y demandas contempladas en el articulo 92:

a) no seran aplicables el articulo 2, el articulo 4, los apartados 1, 3, 4 y
5 del articulo 5 ni el articulo 24 del Convenio de ejecucion;
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b) los articulos 17 y 18 de dicho Convenio seran aplicables dentro de
los limites previstos en el apartado 4 del articulo 93 del presente
Reglamento;

¢) las disposiciones del titulo II de dicho Convenio que se apliquen a
las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicaran tam-
bién a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miem-
bro, tengan en ¢l un establecimiento.

SECCION SEGUNDA

LITIGIOS EN MATERIA DE VIOLACION Y DE VALIDEZ DE
LAS MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 91

Tribunales de marcas comunitarias

1.  Los Estados miembros designaran en sus territorios un nimero tan
limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de
segunda instancia, en lo sucesivo denominados «tribunales de marcas
comunitarias», encargados de desempeiiar las funciones que les atribuya
el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicara a la Comision, en un plazo de
tres aflos a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, una
lista de tribunales de marcas comunitarias con indicaciéon de su deno-
minacién y de su competencia territorial.

3. El Estado miembro afectado comunicara sin demora a la Comision
cualquier cambio que se produzca después de la comunicacion de la
lista contemplada en el apartado 2 y relativo al nimero, a la denomi-
nacioén o a la competencia territorial de dichos tribunales.

4. La Comision notificard a los Estados miembros las informaciones
contempladas en los apartados 2 y 3, que se publicaran en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicacion
mencionada en el apartado 2, todo procedimiento que resulte de una
accion o demanda de las contempladas en el articulo 92, que en virtud
del articulo 93 sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se
llevara ante el tribunal de ese Estado que tendria competencia territorial
y de atribucion si se tratara de un procedimiento relativo a una marca
nacional registrada en ese Estado.

Articulo 92

Competencia en materia de violacion y de validez
Los tribunales de marcas comunitarias tendran competencia exclusiva:

a) para cualquier accion por violacién y -si la legislacion nacional la
admite- por intento de violacion de una marca comunitaria;

b) para las acciones de comprobacion de inexistencia de violacion si la
legislacion nacional las admite;

¢) para cualquier accion entablada a raiz de hechos contemplados en la
segunda frase del apartado 3 del articulo 9;

d) para las demandas de reconvencion por caducidad o por nulidad de
la marca comunitaria contempladas en el articulo 96.
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Articulo 93

Competencia internacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento asi
como de las disposiciones del Convenio de ejecucion aplicables en
virtud del articulo 90, los procedimientos resultantes de las acciones y
demandas contempladas en el articulo 92 se llevaran ante los tribunales
del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado
0, si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del
Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el
territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevaran ante
los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio
el demandante o, si este Gltimo no estuviera domiciliado en uno de los
Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un
establecimiento.

3. Sini el demandado ni el demandante estuvieran asi domiciliados
ni establecidos, los procedimientos se llevaran ante los tribunales del
Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:

a) se aplicara el articulo 17 del Convenio de ejecucion si las partes
acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;

b) se aplicara el articulo 18 de dicho Convenio si el demandado com-
pareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas con-
templadas en el articulo 92, con excepcion de las acciones de declara-
cion de inexistencia de violacion de marca comunitaria, podran también
llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se
hubiere cometido el hecho o el intento de violacién o en cuyo territorio
se hubiera cometido un hecho de los contemplados en la segunda frase
del apartado 3 del articulo 9.

Articulo 94

Alcance de la competencia

1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se funda-
mente en los apartados 1 a 4 del articulo 93 serd competente para
pronunciarse sobre:

— los hechos de violacion cometidos o que intenten cometerse en el
territorio de cualquier Estado miembro,

— los hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del
articulo 9 cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se funda-
mente en el apartado 5 del articulo 93 serd competente Unicamente
para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse
en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Articulo 95
Presuncion de validez — Defensas en cuanto al fondo
1. Los tribunales de marcas comunitarias reputaran valida la marca

comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma
mediante demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad.

2. La validez de una marca comunitaria no podrd impugnarse me-
diante una accion de comprobacion de inexistencia de violacion.
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3.  En las acciones citadas en las letras a) y c) del articulo 92, la
excepcion de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presen-
tada por una via que no sea la de demanda de reconvencion, sera
admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de
la marca comunitaria podria ser desposeido de sus derechos por uso
insuficiente o que la marca podria ser declarada nula por existir un
derecho anterior del demandado.

Articulo 96

Demanda de reconvencion

1. La demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad tnica-
mente podra fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad
previstos por el presente Reglamento.

2. Los tribunales de marcas comunitarias desestimaran toda demanda
de reconvencion por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere
dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolucién
ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

3. Sila demanda de reconvencion se interpusiere en un litigio en que
el titular de la marca no fuera parte, se le informara de ello y podra
intervenir en el litigio en las condiciones que marque la ley nacional.

4.  El tribunal de marcas comunitarias ante el que se haya presentado
una demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad de la marca
comunitaria comunicara a la Oficina la fecha en que se haya presentado
esa demanda de reconvencion. La Oficina inscribird el hecho en el
registro de marcas comunitarias.

5. Seran aplicables las disposiciones de los apartados 2 a 5 del ar-
ticulo 56.

6.  Cuando un tribunal de marcas comunitarias haya dictado una re-
solucion que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda
de reconvencion por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria,
se remitird copia de la resolucion a la Oficina. Cualquiera de las partes
podra solicitar informacion con respecto a ese envio. La Oficina inscri-
bira en el Registro de marcas comunitarias la mencién de la resolucion
en las condiciones que sefala el reglamento de ejecucion.

7. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una
demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad podra suspender
su fallo a peticion del titular de la marca comunitaria y previa audiencia
de las demas partes, e invitar al demandado a que presente demanda por
caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal
le fijara. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudara el
procedimiento; se tendra por retirada la demanda de reconvencion. Se
aplicara el apartado 3 del articulo 100.

Articulo 97

Derecho aplicable

1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicaran lo dispuesto en el
presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el &mbito de aplicacion
del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicara su
ordenamiento juridico nacional, incluido su Derecho internacional pri-
vado.

3.  Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal
de marcas comunitarias aplicara las normas procesales que sean aplica-
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bles al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el
Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Articulo 98

Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de
marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o
intentado violar una marca comunitaria dictara providencia para prohi-
birle que continie sus actos de violacién, o de intento de violacion.
Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptara las medidas idoneas
para garantizar el cumplimiento de esta prohibicion.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicara la le-
gislacién del Estado miembro, incluido su Derecho internacional pri-
vado, en el que se hubieran cometido los actos de violacion o de intento
de violacion.

Articulo 99

Medidas provisionales y cautelares

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislacion
de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podran soli-
citarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de
marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales
de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del
presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea
un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fun-
damente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del articulo 93 tendran competencia
para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al
cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconoci-
miento y de ejecucion de conformidad con el titulo III del Convenio
de ejecucion, seran aplicables en el territorio de cualquier Estado miem-
bro. Ninguna otra jurisdiccion poseera dicha competencia.

Articulo 100

Normas especificas en materia de conexién de causas

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedi-
miento, el tribunal de marcas comunitarias ante el que se hubiere pro-
movido alguna de las acciones contempladas en el articulo 92, con
excepcion de las acciones de comprobacion de inexistencia de violacion,
suspendera su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a ins-
tancia de parte y previa audiencia de las demas, si la validez de la marca
comunitaria ya se hallara impugnada mediante demanda de reconven-
cion ante otro tribunal de marcas comunitarias o si ante la Oficina ya se
hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedi-
miento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, sus-
pendera su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia
de parte y previa audiencia de las demas, si la validez de la marca
comunitaria se hallara ya impugnada mediante demanda de reconven-
cion ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo, si una de las
partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas co-
munitarias, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho
procedimiento, podra suspender el procedimiento. En tal caso, la Ofi-
cina reanudara el procedimiento pendiente ante ella.
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3. El tribunal de marcas comunitarias que suspenda el fallo podra
dictar medidas provisionales y cautelares para el tiempo que dure la
suspension.

Articulo 101

Competencia de los tribunales de marcas comunitarias de segunda
instancia — Recurso de casacion

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de pri-
mera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y
demandas contempladas en el articulo 92 podran recurrirse ante los
tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

2. Las condiciones en las que se podra interponer recurso ante un
tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia seran las fijadas
en la legislacion nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique
ese tribunal.

3. A las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de
segunda instancia se aplicaran las disposiciones nacionales relativas al
recurso de casacion.

SECCION TERCERA
OTROS LITIGIOS RELATIVOS A MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 102

Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales
nacionales distintos de los tribunales de marcas comunitarias

1.  En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de con-
formidad con el apartado 1 del articulo 90, las acciones que no sean las
contempladas en el articulo 92 se llevaran ante los tribunales que ten-
drian competencia territorial y de atribucién si se tratara de acciones
relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

2. Cuando, en virtud del apartado 1 del articulo 90 y del apartado 1
del presente articulo, ningln tribunal tuviere competencia para conocer
de una accion distinta de las contempladas en el articulo 92 y relativa a
una marca comunitaria, dicha accion podra llevarse ante los tribunales
del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Articulo 103

Obligacion del tribunal nacional

El tribunal nacional que hubiere de conocer de una accion distinta de las
contempladas en el articulo 92 y relativa a una marca comunitaria,
debera considerar valida esa marca.

SECCION CUARTA
DISPOSICION TRANSITORIA

Articulo 104
Disposicion transitoria sobre la aplicacion del Convenio de

ejecucion

Las disposiciones del Convenio de ejecucion, aplicables en virtud de los
articulos precedentes, Gnicamente surtiran efecto respecto a un Estado
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miembro de acuerdo con el texto del Convenio vigente en un determi-
nado momento respecto a ese Estado.

TITULO XI

INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

SECCION PRIMERA
ACCIONES CIVILES SOBRE LA BASE DE VARIAS MARCAS

Articulo 105

Acciones civiles simultianeas y sucesivas sobre la base de marcas
comunitarias y de marcas nacionales

1. Cuando se promuevan acciones por violacion de marca por los
mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados
miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca
comunitaria y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debera, incluso
de oficio, inhibirse a favor de la jurisdiccion a la que se haya
acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean
idénticas y validas para productos o servicios idénticos. El tribunal
que deba inhibirse podra suspender el juicio cuando medie impug-
nacion de la competencia del otro tribunal;

b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podra suspender
el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y validas
para productos o servicios similares, asi como cuando las marcas de
que se trate sean similares y validas para productos o servicios
idénticos o similares.

2. El tribunal ante el que se promueva una accion por violacion de
marca sobre la base de una marca comunitaria no admitird a tramite la
accion si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia de-
finitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una
marca nacional idéntica, valida para productos o servicios idénticos.

3. El tribunal ante el que se promueva una acciéon por violacion de
marca sobre la base de una marca nacional no admitird a trdmite la
accion si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia de-
finitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una
marca comunitaria idéntica, valida para productos o servicios idénticos.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicaran a las medidas provisionales
y cautelares.

SECCION SEGUNDA

APLICACI,(')N DEL DERECHO NACIONAL PARA LA
PROHIBICION DEL USO DE MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 106

Prohibicion del uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposicion en contrario, el presente Reglamento no afectara
al derecho que exista en virtud de la legislacion de los Estados miem-
bros a ejercitar acciones por violacion de derechos anteriores con arre-
glo al articulo 8 o al apartado 2 del articulo 52 contra el uso de una
marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podran entablarse ya ac-
ciones por violacion de derechos anteriores con arreglo a los apartados 2
y 4 del articulo 8 cuando, en virtud del apartado 2 del articulo 53, el
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titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la
nulidad de la marca comunitaria.

2. Salvo disposicion en contrario, el presente Reglamento no afectara
al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o
penal de un Estado miembro o sobre la base de disposiciones de De-
recho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de
una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado
miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el
uso de una marca nacional.

Articulo 107

Derechos anteriores de alcance local

1. El titular de un derecho anterior de alcance local podra oponerse al
uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté
protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miem-
bro de que se trate.

2. El apartado 1 dejara de ser aplicable si el titular del derecho
anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la
marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido,
durante cinco afios consecutivos, a no ser que la presentacion de la
solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

3.  El titular de la marca comunitaria no podra oponerse al uso del
derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera
ya alegarse contra la marca comunitaria.

SECCION TERCERA
TRANSFORMACION EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL

Articulo 108

Peticion de apertura del procedimiento nacional

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podra pedir que
se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca
nacional:

a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o
tenida por retirada;

b) si la marca comunitaria dejare de producir efectos.
2. No habra transformacion:

a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus
derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado
miembro para el que se solicite la transformacion de la marca co-
munitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un
uso efectivo en el sentido de la legislacion de dicho Estado miembro;

b) cuando lo que se pretende sea la proteccion en un Estado miembro
en el que, segun resolucion de la Oficina o del tribunal nacional,
pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de dene-
gacion de registro, de revocacion o de nulidad.

3. A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformacion
de una solicitud o de una marca comunitaria le correspondera, en el
Estado miembro de que se trate, la fecha de presentacion o la fecha de
prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigiiedad de
una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al articulo 34 o al
articulo 35.
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4.  En los casos en que la solicitud de marca comunitaria se tuviera
por retirada, la Oficina dirigira al solicitante una comunicacion sefialan-
dole un plazo de tres meses a partir de esta comunicacion para cursar
una peticion de transformacion.

5. Cuando se retire la solicitud de marca comunitaria o cuando, por
haberse inscrito una renuncia o no renovarse el registro, la marca co-
munitaria deje de producir efectos, la peticion de transformacion se
presentard en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se
hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere
dejado de producir efectos el registro de la marca comunitaria.

6.  En caso de que la solicitud de la marca comunitaria sea rechazada
mediante resolucion de la Oficina o la marca comunitaria deje de pro-
ducir efectos a consecuencia de una resolucion de la Oficina o de un
tribunal de marcas comunitarias, la peticion de transformacion debera
presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que
dicha resolucion hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

7.  De no presentarse la solicitud en el plazo sefialado, la disposicién
contenida en el articulo 32 dejara de surtir efecto.

Articulo 109

Presentacion, publicacion y transmision de la peticion de
transformacién

1. La peticion de transformacion se presentara a la Oficina. Los
Estados miembros en los que el peticionario desee que se abra el pro-
cedimiento de registro de una marca nacional se mencionara en la
peticion. No se tendra por presentada la peticion hasta tanto no se
haya abonado la tasa de transformacion.

2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviere publicada, se men-
cionard, en su caso, en el Registro de marcas comunitarias, la entrada de
la peticion de transformacion y se publicara esta peticion de transfor-
macion.

3. La Oficina comprobara si la transformacion solicitada cumple las
condiciones del presente Reglamento y, en particular de los apartados 1,
2,4, 5y 6 del articulo 108, y del apartado 1 del presente articulo, asi
como las condiciones formales previstas por el reglamento de ejecucion.
Cumplidas estas condiciones, la Oficina transmitira la peticion a los
servicios de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la
misma.

Articulo 110

Requisitos formales de la transformacion

1.  El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la
peticion de transformacion podra recabar de la Oficina toda la informa-
cion adicional relativa a esta peticion que permita a dicho servicio
adoptar una decision sobre la marca nacional resultante de la transfor-
macion.

2. La solicitud o la marca comunitaria, transmitida con arreglo al
articulo 109, no podra someterse, en cuanto a su forma, por la legisla-
cion nacional a requisitos diferentes de los sefialados en el presente
Reglamento o en el reglamento de ejecucion ni a requisitos adicionales.
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3. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la
peticion podra exigir que, en un plazo que no podra ser inferior a dos
meses, el solicitante:

a) abone la tasa nacional de deposito;

b) presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate,
una traduccion de la peticion y de los documentos que la acompa-
fian;

¢) elija domicilio en el Estado en cuestion;

d) suministre una reproduccion de la marca, en el niimero de ejemplares
que sefale el Estado en cuestion.

TITULO XII
LA OFICINA

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 111
Estatuto juridico
1. La Oficina serd un organismo de la Comunidad. Tendra persona-
lidad juridica.

2. En cada uno de los Estados miembros, poseera la capacidad juri-
dica mas amplia que reconozcan a las personas juridicas las legislacio-
nes nacionales; podra en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y
muebles y tendra capacidad procesal.

3. La Oficina estara representada por su presidente.

Articulo 112
Personal
1. Sin perjuicio de la aplicacion del articulo 131 a los miembros de
las salas de recurso, se aplicaran al personal de la Oficina el Estatuto de
los funcionarios de las Comunidades Europeas, el régimen aplicable a
los otros agentes de las Comunidades Europeas y las normas de desa-

rrollo de estas disposiciones adoptadas de comun acuerdo por las Insti-
tuciones de las Comunidades Europeas.

2. Los poderes atribuidos a cada Institucién por el Estatuto y por el
régimen aplicable a los otros agentes se ejerceran por la Oficina con
respecto a su personal, sin perjuicio del articulo 120.

Articulo 113
Privilegios e inmunidades

El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunida-
des Europeas se aplicara a la Oficina.

Articulo 114
Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regird por la ley
aplicable al contrato en cuestion.
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2. El Tribunal de Justicia serda competente para pronunciarse cuando
un contrato celebrado por la Oficina contenga una clausula compromi-
soria en tal sentido.

3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina debera
reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamien-
tos juridicos de los Estados miembros, los dafios causados por sus
servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

4.  El Tribunal de Justicia serd competente para conocer de los litigios
relativos a la reparacion de los dafios contemplados en el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes para con la Oficina se
regulara en las disposiciones que fijen su estatuto o el régimen que les
sea aplicable.

Articulo 115

Lenguas

1. Las solicitudes de marca comunitaria se presentaran en una de las
lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Las lenguas de la Oficina seran: espafiol, aleman, francés, inglés e
italiano.

3. El solicitante debera indicar una segunda lengua, que sera una
lengua de la Oficina de la que acepta el uso como posible lengua de
procedimiento para los procedimientos de oposicion, caducidad y nuli-
dad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no
sea lengua de la Oficina, ésta se encargara de que se realice la traduc-
cion de la solicitud, como se menciona en el apartado 1 del articulo 26,
a la lengua indicada por el solicitante.

4.  Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la Unica parte
en un procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento sera
aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si
la presentacion de la solicitud se hace en una lengua distinta de las de la
Oficina, la Oficina podra enviar comunicaciones por escrito al solici-
tante en la segunda lengua sefialada por éste en la solicitud.

5. Los escritos de oposicion y las solicitudes de declaracion de ca-
ducidad o nulidad deberan presentarse en una de las lenguas de la
Oficina.

6. Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el
escrito de oposicion o en la solicitud de declaracion de caducidad o
nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca
comunitaria o que la segunda lengua sefialada en el momento de pre-
sentacion de la solicitud, esta lengua sera la lengua de procedimiento.

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de
oposicion o en la solicitud de declaracion de caducidad o nulidad no
fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada
en el momento de la presentacion de dicha solicitud, la parte que haya
presentado la oposicion o que haya solicitado la declaracion de caduci-
dad o nulidad de la marca comunitaria debera presentar, a sus expensas,
una traduccion de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca,
siempre que ésta sea una lengua de la Oficina, bien en la segunda
lengua indicada en el momento de la presentacion de la solicitud de
marca. La traduccion debera enviarse dentro del plazo establecido en el
reglamento de ejecucion. En adelante, la lengua de procedimiento sera
aquella a la que se haya efectuado la traduccion del escrito.

7.  Las partes en los procedimientos de oposicion, de caducidad, de
nulidad y de recurso podran acordar que la lengua de procedimiento sea
otra lengua oficial de la Comunidad Europea.
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Articulo 116

Publicaciéon — Inscripcion en el Registro

1. Las solicitudes de marca comunitaria, tal y como se definen en el
apartado 1 del articulo 26, y cualquier otra informacion cuya publica-
cion prescriba el presente Reglamento o el reglamento de ejecucion, se
publicaran en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias se
efectuaran en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

3.  En caso de duda dara fe el texto en la lengua de la Oficina en la
que se presento la solicitud de marca comunitaria. Si la presentacion se
hizo en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea distinta
de las lenguas de la Oficina, dard fe el texto redactado en la segunda
lengua indicada por el solicitante.

Articulo 117

Los servicios de traduccién necesarios para el funcionamiento de la
Oficina se prestardn por el centro de traduccion de los o6rganos de la
Unidén desde el momento en que éste entre en funciones.

Articulo 118
Control de la legalidad

1.  La Comision controlara la legalidad de los actos del presidente de
la Oficina, cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comu-
nitario, al control por otro d6rgano, asi como los actos del Comité pre-
supuestario constituido en el seno de la Oficina de acuerdo con el
articulo 133.

2. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 sean ilegales la
Comision solicitara su modificacién o su retirada.

3. Cualquiera de los actos, implicito o explicito, a que se refiere el
apartado 1 podrd ser sometido a la Comisién por cualquier Estado
miembro o cualquier tercero directa e individualmente afectado, a fin
de que se ejerza un control de su legalidad. Debera recurrirse a la
Comision P MS en un plazo de un mes <« a partir del dia en que
el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en
cuestién. La Comision resolvera »MS en el plazo de tres meses <.
La falta de resolucion en dicho plazo equivale a una resolucion implicita
de desestimacion.

Articulo 118 bis

Acceso a los documentos

1.  El Reglamento (CE) n® 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del publico a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comision (1),
se aplicara a los documentos en poder de la Oficina.

2. El Consejo de administracion adoptara las disposiciones practicas
de aplicacion del Reglamento (CE) n® 1049/2001 en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n°® 1653/2003
de 18 de junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) n°
40/94, sobre la marca comunitaria (?).

! L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(') DO
() DO L 245 de 29.9.2003, p. 36.
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3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicacion del articulo 8
del Reglamento (CE) n°® 1049/2001 podran dar lugar a la presentacion
de una reclamacion al Defensor del Pueblo o a la interposicion de un
recurso ante el Tribunal de Justicia, en las condiciones previstas, res-
pectivamente, en los articulos 195 y 230 del Tratado.

SECCION SEGUNDA
DIRECCION DE LA OFICINA

Articulo 119

Competencias del presidente

1. De la direccion de la Oficina se encargara un presidente.

2. A tal efecto, el presidente tendra en especial las siguientes com-
petencias:

a) tomara todas las medidas necesarias, en particular la adopcion de
instrucciones administrativas internas y la publicacion de comunica-
ciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Oficina;

b) podra someter a la Comision cualquier proyecto de modificacion del
presente Reglamento, del reglamento de ejecucion, del reglamento de
procedimiento de las salas de recurso, del reglamento relativo a las
tasas y de cualquier otra normativa relativa a la marca comunitaria,
previa audiencia del consejo de administracion y, en lo que se refiere
al reglamento relativo a las tasas y a las disposiciones presupuesta-
rias del presente Reglamento, previa audiencia del Comité presu-
puestario;

c) preparara el estado de los ingresos y gastos previstos de la Oficina y
ejecutara el presupuesto;

d) sometera anualmente un informe de actividad a la Comision, al
Parlamento Europeo y al consejo de administracion;

e) ejercera, con respecto al personal, los poderes a que se refiere el
apartado 2 del articulo 112;

f) podra delegar sus poderes.

3. Asistiran al presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de
ausencia o de impedimento del presidente, el vicepresidente o uno de
los vicepresidentes asumira las funciones de aquél siguiendo el proce-
dimiento fijado por el consejo de administracion.

Articulo 120

Nombramiento de altos funcionarios

1. El presidente de la Oficina serd nombrado por el Consejo sobre la
base de una lista de tres candidatos como maximo que haya elaborado
el consejo de administracion. Serd revocado por el Consejo a propuesta
del consejo de administracion.

2. La duracion del mandato del presidente sera de cinco afios como
maximo. Este mandato serd renovable.

3. El vicepresidente o vicepresidentes de la Oficina seran nombrados
y revocados seguin el procedimiento previsto en el apartado 1, una vez
oido el presidente.

4.  El Consejo ejercera el poder disciplinario sobre los funcionarios a
los que se refieren los apartados 1 y 3.
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SECCION TERCERA
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Articulo 121
Constitucion y competencia
1.  Se constituira en la Oficina un consejo de administracion. Sin
perjuicio de las competencias que en la seccion V -presupuesto y con-

trol financiero- se atribuyen al Comité presupuestario, el consejo de
administracion tendra las competencias que se definen a continuacion.

2. El consejo de administracion elaborara las listas de candidatos
mencionadas en el articulo 120.

3. Determinara la fecha a partir de la cual podran presentarse las
solicitudes de marca comunitaria, de conformidad con el apartado 3
del articulo 143.

4.  Asesorard al presidente sobre las materias que sean competencia
de la Oficina.

5. Se le consultard antes de la adopcion de las directrices relativas al
examen que la Oficina habra de llevar a cabo y en los demas casos
previstos en el presente Reglamento.

6. Si lo considera necesario, podra presentar dictamenes y solicitar
informacion al presidente y a la Comision.

Articulo 122
Composiciéon
1. El consejo de administracion estard compuesto por un represen-

tante de cada Estado miembro y un representante de la Comision, asi
como por sus suplentes.

2. Los miembros del consejo de administracion podran hacerse ase-
sorar por consejeros o expertos dentro de los limites fijados por el
reglamento interno del mismo.

Articulo 123
Presidencia
1. El consejo de administracion elegira entre sus miembros un pre-

sidente y un vicepresidente. El vicepresidente sustituira preceptivamente
al presidente en caso de impedimento.

2. La duracion del mandato del presidente y del vicepresidente sera
de tres afos. Este mandato sera renovable.

Articulo 124
Sesiones
1. El consejo de administraciéon se reunird por convocatoria de su
presidente.

2. El presidente de la Oficina tendra voz en las deliberaciones, a no
ser que el consejo de administracion decida otra cosa.

3. El consejo de administracion se reunird en sesion ordinaria una
vez al afio; ademas, se reunira por iniciativa de su presidente o a
peticion de la Comision o de un tercio de los Estados miembros.

4.  El consejo de administracion adoptara su reglamento interno.
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5. El consejo de administracion tomard sus acuerdos por mayoria
simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo,
los acuerdos cuya adopcién corresponda al consejo de administracion
en virtud de los apartados 1 y 3 del articulo 120 requeriran la mayoria
de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En
ambos casas, cada Estado miembro tendra un solo voto.

6.  El consejo de administracion podra invitar a observadores para que
participen en sus sesiones.

7. La Oficina se encargara de la secretaria del consejo de adminis-
tracion.

SECCION CUARTA
APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Articulo 125

Competencia
Para tomar cualquier decision en el marco de los procedimientos esta-
blecidos en el presente Reglamento seran competentes:
a) los examinadores;
b) las divisiones de oposicion;
¢) la division de administracion de marcas y de cuestiones juridicas;
d) las divisiones de anulacion;

e) las salas de recurso.

Articulo 126

Examinadores

Los examinadores tendran competencia para adoptar en nombre de la
Oficina cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de re-
gistro de marcas comunitarias, incluidos los asuntos a que se refieren los
articulos 36, 37, 38 y 66, excepto cuando ello sea competencia de una
division de oposicion.

Articulo 127

Divisiones de oposicion

1. Las divisiones de oposicion tendran competencia para adoptar
cualesquiera resoluciones sobre oposicion a solicitudes de registro de
marcas comunitarias.

2. Las divisiones de oposicion adoptaran sus resoluciones en compo-
sicion de tres miembros, al menos uno jurista. En determinados casos
que se especificaran en el reglamento de ejecucion, las decisiones se
adoptaran por un solo miembro.

Articulo 128
Division de administracion de marcas y de cuestiones juridicas
1. La division de administracion de marcas y de cuestiones juridicas

tendrd competencia para adoptar cualesquiera resoluciones exigidas por
el presente Reglamento que no sean competencia de un examinador, una
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divisiéon de oposicion o una divisiéon de anulacion. Serd competente en
particular para adoptar cualesquiera resoluciones sobre las menciones
que deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias.

2. Dicha division tendra también competencia para llevar la lista de
representantes autorizados que se menciona en el articulo 89.

3. Las resoluciones de la division seran adoptadas por uno de los
miembros de la misma.

Articulo 129

Divisiones de anulacion

1. Las divisiones de anulacion tendran competencia para resolver
sobre las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca comuni-
taria.

2. Las divisiones de anulacion adoptaran sus resoluciones en compo-
sicion de tres miembros, al menos uno jurista. En determinados casos
que se especificaran en el reglamento de ejecucion, las decisiones se
adoptaran por un solo miembro.

Articulo 130

Salas de recurso

1. Las salas de recurso tendran competencia para pronunciarse sobre
los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de
las divisiones de oposicion, de la division de administracion de marcas
y de cuestiones juridicas y de las divisiones de anulacion.

2. Las salas de recurso adoptaran sus resoluciones en composicion de
tres miembros. Al menos dos de dichos miembros seran juristas. En
determinados casos, las resoluciones se adoptardn en composicion de
sala ampliada, presidida por el presidente de las salas de recurso, o en
composicion unipersonal, en cuyo caso el unico miembro debera ser
jurista.

3. Para determinar los casos especiales en los que sera competente la
sala ampliada debera tenerse en cuenta la dificultad de las cuestiones de
derecho o la importancia del asunto o las circunstancias particulares que
lo justifiquen. Dichos asuntos podran remitirse a la sala ampliada:

a) por la autoridad de las salas de recurso establecida con arreglo al
reglamento interno de las salas a que se hace mencion en el apartado
3 del articulo 157, o bien

b) por la sala que lleve el asunto.

4. La composicion de la sala ampliada y las normas relativas a la
remision de asuntos se estableceran en el reglamento interno de las salas
a que se refiere el apartado 3 del articulo 157.

5. Para determinar los casos especificos que seran competencia de un
o6rgano unipersonal debera tenerse en cuenta la ausencia de dificultad de
las cuestiones de derecho o de hecho planteadas, la importancia limitada
del caso concreto o la ausencia de otras circunstancias particulares. La
decision de asignar un asunto a un Organo unipersonal en los casos
citados la tomara la sala que trate el asunto. Se estableceran mas detalles
en el reglamento de procedimiento de las salas a que se refiere el
apartado 3 del articulo 157.
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Articulo 131

Independencia de los miembros de las salas de recurso

1. El presidente de las salas de recurso asi como el de cada sala seran
nombrados por un periodo de cinco afios con arreglo al procedimiento
previsto en el articulo 120 para el nombramiento del presidente de la
Oficina. Durante su mandato no podran ser relevados de sus funciones,
salvo por motivos graves y mediante acuerdo tomado a tal fin por el
Tribunal de Justicia a instancia de la institucion que los nombré. El
mandato del presidente de las salas de recurso y de los presidentes de
las salas podra renovarse por periodos adicionales de cinco afios o hasta
el momento de su jubilacion, si la edad de la misma se alcanza durante
el nuevo mandato.

El presidente de las salas de recurso tendra, entre otros, poderes de
gestion y organizacion, consistentes, en particular, en:

a) presidir el organo de las salas de recurso encargado de definir las
normas y la organizacion del trabajo de las salas previsto en el
apartado 3 del articulo 157 del reglamento de procedimiento de las
salas;

b) velar por la ejecucion de las decisiones de ese 6rgano;

c) asignar los asuntos a una sala sobre la base de los criterios objetivos
establecidos por dicho organo de las salas de recurso;

d) remitir al presidente de la Oficina las necesidades de gastos de las
salas con vistas a elaborar la estimacion de gastos.

El presidente de las salas de recurso presidira la sala ampliada.

Se estableceran mas detalles en el reglamento de procedimiento de las
salas a que se refiere el apartado 3 del articulo 157.

2. Los miembros de las salas de recurso seran nombrados por un
periodo de cinco afios por el consejo de administraciéon. Su mandato
podra renovarse por periodos adicionales de cinco afios o hasta el
momento de su jubilacion, si la edad de la misma se alcanza durante
el nuevo mandato.

3. Los miembros de las salas de recurso no podran ser relevados de
sus funciones salvo por motivos graves y mediante resolucion adoptada
a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancias del consejo de adminis-
tracion, previa recomendacion del presidente de las salas de recurso, tras
consultar al presidente de la sala a la que pertenezca el miembro de que
se trate.

4.  El presidente de las salas de recurso asi como el de cada sala y los
miembros de las salas de recurso seran independientes. No estaran
sujetos en sus decisiones por instruccion alguna.

5. El presidente de las salas de recurso asi como el de cada sala y los
miembros de las salas de recurso no podran ser examinadores ni miem-
bros de las divisiones de oposicion, de la division de administracion de
marcas, disefios y modelos comunitarios y de cuestiones juridicas, ni de
las divisiones de anulacion.

Articulo 132

Exclusién y recusacion

1.  Los examinadores y los miembros de las divisiones constituidas en
la Oficina y de las salas de recurso no podran participar en la solucion
de ningun asunto en que tuvieren un interés personal o en que hubieren
intervenido anteriormente en calidad de representantes de alguna de las
partes. En el caso de las divisiones de oposicion, es necesario que dos
de sus tres miembros no hayan participado en el examen de la solicitud.
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Los miembros de las divisiones de anulacién no podran participar en la
solucion de un asunto si hubieren participado en la resolucion final
sobre el mismo en el marco del procedimiento de registro de la marca
o del procedimiento de oposicion. Los miembros de las salas de recurso
no podran participar en un procedimiento de recurso si hubieren parti-
cipado en la resolucion que motivd el recurso.

2. Si por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por
cualquier otro motivo, un miembro de una division o de una sala de
recurso estimare no poder participar en la solucion de un asunto, ad-
vertira de ello a la division o a la sala.

3.  Los examinadores y los miembros de las divisiones o de una sala
de recurso podran ser recusados por cualquiera de las partes por alguna
de las causas mencionadas en el apartado 1 o por infundir sospechas de
parcialidad. La recusacion no serd admisible cuando la parte de que se
trate, pese a haber tenido ya conocimiento de la causa de recusacion,
hubiere realizado actos de procedimiento. Ninguna recusacion podra
fundarse en la nacionalidad de los examinadores o de los miembros.

4.  En los casos contemplados en los apartados 2 y 3 las divisiones y
las salas de recurso se pronunciaran sin participacion del miembro
interesado. Para dictar la resolucion, el miembro que se abstenga o
que hubiere sido recusado sera sustituido, en la division o en la sala,
por su suplente.

SECCION QUINTA
PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

Articulo 133

Comité presupuestario

1. Se constituye en el seno de la Oficina un Comité presupuestario.
El Comité presupuestario ejercera las competencias que se le atribuyen
en la presente seccion, asi como en el apartado 4 del articulo 39.

2. Se aplicaran al Comité presupuestario el apartado 6 del ar-
ticulo 121, los articulos 122 y 123 y los apartados 1 a 4, 6 y 7 del
articulo 124.

3. El Comité presupuestario tomara sus acuerdos por mayoria simple
de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuer-
dos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud
del apartado 4 del articulo 39, del apartado 3 del articulo 135 y del
articulo 138 requeriran mayoria de tres cuartos de los representantes de
los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendra un
solo voto.

Articulo 134

Presupuesto

1. Todos los ingresos y los gastos de la Oficina deberan ser objeto de
previsiones para cada ejercicio presupuestario, el cual coincidira con el
afio civil, y deberan consignarse en el presupuesto de la Oficina.

2. El presupuesto debera estar equilibrado en cuanto a ingresos y
gastos.

3. Los ingresos del presupuesto comprenderan, sin perjuicio de otros
ingresos, el producto de las tasas devengadas en virtud del reglamento
relativo a las tasas, el producto de las tasas devengadas en virtud del
Protocolo de Madrid contemplado en el articulo 140 para un registro
internacional que designe a las Comunidades Europeas asi como otros
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pagos realizados a las Partes contratantes del Protocolo de Madrid y, en
la medida necesaria, una subvencion que se consignara en el presu-
puesto general de las Comunidades Europeas, seccion Comision, en
una linea presupuestaria especifica.

Articulo 135

Elaboracion del presupuesto

1. El presidente elaborara cada afo un estado de los ingresos y de los
gastos previstos de la Oficina para el ejercicio siguiente y los transmitira
al Comité presupuestario, junto con la plantilla de personal, el 31 de
marzo como muy tarde.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan una sub-
vencion comunitaria, el Comité presupuestario transmitira sin demora el
estado de previsiones a la Comision, que lo transmitird a la autoridad
presupuestaria de las Comunidades. La Comision podra adjuntar a este
estado un dictamen que contenga previsiones divergentes.

3.  El Comité presupuestario aprobara el presupuesto, que compren-
derd también la plantilla de personal de la Oficina. Cuando las previ-
siones presupuestarias incluyan una subvencion a cargo del presupuesto
general de las Comunidades, el presupuesto de la Oficina se ajustara, si
procede.

Articulo 136

Auditoria y control

1. En la Oficina se creara una funcioén de auditoria interna que debera
ejercerse respetando las normas internacionales pertinentes. El auditor
interno, nombrado por el Presidente, sera responsable ante éste de la
verificacion del buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos
de ejecucion del presupuesto de la oficina.

2. El auditor interno asesorard al Presidente sobre el control de ries-
gos, emitiendo dictamenes independientes sobre la calidad de los siste-
mas de gestion y control y formulando recomendaciones para mejorar
las condiciones de ejecucion de las operaciones y promover una buena
gestion financiera.

3. Incumbira al ordenador la responsabilidad de implantar sistemas y
procedimientos de control interno adaptados a la ejecucion de sus tareas.

Articulo 137

Verificacion de cuentas

1. El 31 de marzo de cada afio como muy tarde, el presidente remi-
tira a la Comision, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y al
Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los
gastos de la Oficina para el ejercicio concluido. El Tribunal de Cuentas
las examinara con arreglo al articulo 188 C del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobara la gestion del presidente de la
Oficina en la ejecucion del presupuesto.
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Articulo 138

Disposiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dictamen de la Comision y del Tribu-
nal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adoptara las disposiciones
financieras internas especificando en particular las modalidades relativas
al establecimiento y la ejecucion del presupuesto de la Oficina. Las
disposiciones financieras se inspiraran, en la medida en que ello sea
compatible con el caracter propio de la Oficina, en los reglamentos
financieros adoptados para otros organismos creados por la Comunidad.

Articulo 139

Reglamento relativo a las tasas

1. El reglamento relativo a las tasas fijara en particular la cuantia de
las tasas y el modo de recaudacion de las mismas.

2. La cuantia de las tasas debera fijarse de tal manera que los ingre-
sos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del
presupuesto de la Oficina.

3. El reglamento relativo a las tasas se adoptara y modificara con
arreglo al procedimiento del articulo »M4 158 <.

TITULO XIII
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 140

Aplicacion de las disposiciones

Salvo disposicion en contrario del presente titulo, el presente Regla-
mento y cualesquiera reglamentos de ejecucion del mismo adoptados
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 158 se aplicaran a las solici-
tudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo con-
cerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en
lo sucesivo solicitudes internacionales y Protocolo de Madrid, respec-
tivamente) basadas en una solicitud de marca comunitaria 0 en una
marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro interna-
cional gestionado por la Oficina Internacional de la Organizacion Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo registros
internacionales y Oficina Internacional, respectivamente) que designen
a la Comunidad Europea.

SECCION SEGUNDA

REGISTRO INTERNACIONAL BASADO EN SOLICITUDES DE
MARCA COMUNITARIA Y EN MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 141
Presentacion de una solicitud internacional

1. Se deberan presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales
efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el articulo 3 del Protocolo de
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Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas
comunitarias.

2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la
marca en la que se base el registro internacional haya sido registrada
como marca comunitaria, el solicitante del registro internacional debera
indicar si éste ha de basarse en una solicitud o en un registro de marca
comunitaria. Si el registro internacional ha de basarse en una marca
comunitaria una vez que ésta haya sido registrada, se considerard que
la solicitud internacional se ha recibido en la Oficina en la fecha de
registro de la marca comunitaria.

Articulo 142

Forma y contenido de la solicitud internacional

1. La solicitud internacional se presentara en una de las lenguas
oficiales de la Comunidad Europea por medio de un formulario sumi-
nistrado por la Oficina. Salvo que el solicitante especifique lo contrario
en dicho formulario al presentar la solicitud internacional, la Oficina se
comunicara con el solicitante en la lengua de la solicitud mediante
formularios normalizados.

2. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua dis-
tinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid, el solici-
tante debera indicar una segunda lengua entre estas Ultimas. En esta
segunda lengua, la Oficina presentard la solicitud internacional a la
Oficina Internacional.

3. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua dis-
tinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la
presentacion de solicitudes internacionales, el solicitante podra propor-
cionar una traduccion de la lista de productos o de servicios en la
lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional a la Oficina
Internacional con arreglo al apartado 2.

4.  La Oficina remitira lo antes posible a la Oficina Internacional la
solicitud internacional.

5. La presentacion de una solicitud internacional estara sujeta al pago
de una tasa a la Oficina. En el caso al que se hace referencia en la
segunda frase del apartado 2 del articulo 141, la tasa debera abonarse en
la fecha de registro de la marca comunitaria. La solicitud no se consi-
derara presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

6. La solicitud internacional habra de cumplir las condiciones relati-
vas a la misma previstas en el Reglamento de ejecucion contemplado en
el articulo 157.

Articulo 143

Inscripcion en los expedientes y en el registro

1. La fecha y niimero de un registro internacional basado en una
solicitud de marca comunitaria se deberan inscribir en el expediente
de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca
comunitaria, se deberan inscribir en el registro la fecha y nimero del
registro internacional.

2. La fecha y numero de un registro internacional basado en una
marca comunitaria se deberan inscribir en el registro.
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Articulo 144

Solicitud de extension territorial posterior al registro internacional

Toda solicitud de extension territorial presentada con posterioridad al
registro internacional de conformidad con el apartado 2 del articulo 3
ter del Protocolo de Madrid se podra presentar a través de la Oficina. La
solicitud debera presentarse en la lengua en la que se haya presentado la
solicitud internacional en aplicacion del articulo 142.

Articulo 145

Tasas internacionales

Cualquier tasa que se haya de abonar a la Oficina Internacional en
virtud del Protocolo de Madrid debera abonarse directamente a la
misma.

SECCION TERCERA

REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA
COMUNIDAD EUROPEA

Articulo 146

Efectos de los registros internacionales que designan a la
Comunidad Europea

1.  Los registros internacionales que designen a la Comunidad Euro-
pea produciran, a partir de la fecha de su registro con arreglo al apar-
tado 4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o de la fecha de la
posterior designacion de la Comunidad Europea con arreglo al apartado
2 del articulo 3 fer de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solici-
tudes de marca comunitaria.

2. En caso de que no se haya notificado denegacion alguna de con-
formidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del articulo 5 del
Protocolo de Madrid o de que dicha denegacion se haya retirado, el
registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Euro-
pea producira, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el
mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.

3. A efectos de la aplicacion del apartado 3 del articulo 9, la publi-
cacion de las indicaciones del registro internacional que designa a la
Comunidad Europea con arreglo al apartado 1 del articulo 147, susti-
tuird a la publicacion de una solicitud de marca comunitaria, y la pu-
blicacion a que se refiere el apartado 2 del articulo 147 sustituira a la
publicacion del registro de una marca comunitaria.

Articulo 147

Publicacion

1.  La Oficina publicara la fecha de registro de una marca que designe
a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la posterior
extension a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del ar-
ticulo 3 ter del Protocolo de Madrid, la lengua de presentacion de la
solicitud internacional y la segunda lengua indicada por el solicitante, el
nimero del registro internacional y la fecha de publicacion de este
registro en la gaceta periodica de la Oficina Internacional, y una repro-
duccién de la marca y de los niimeros de las clases de bienes o de
servicios respecto de los que se solicita la proteccion.



1994R0040 — ES — 10.03.2008 — 007.001 — 62

2. En caso de que no se haya notificado denegacion alguna de pro-
teccion de un registro internacional que designe a la Comunidad Euro-
pea con arreglo a los apartados 1 y 2 del articulo 5 del Protocolo de
Madrid o de que se haya retirado dicha denegacion, la Oficina publicara
este extremo, junto con el nimero del registro internacional, y, cuando
proceda, la fecha de publicacion del mismo en la Gaceta de la Oficina
Internacional.

Articulo 148
Antigiiedad

1. El solicitante de un registro internacional que designe a la Comu-
nidad Europea podra reivindicar, en la solicitud internacional, la anti-
giiedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, inclui-
das las marcas registradas en los paises del Benelux, o registrada con
arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro,
como se establece en el articulo 34.

2. A partir de la fecha de publicacion de los efectos de un registro
internacional que designe a la Comunidad Europea, con arreglo al apar-
tado 2 del articulo 147, el titular de dicho registro podra reivindicar ante
la Oficina la antigiiedad de una marca anterior registrada en un Estado
miembro, incluidas las marcas registradas en los paises del Benelux, o
registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Es-
tado miembro, como se establece en el articulo 35. La Oficina informara
de ello a la Oficina Internacional.

Articulo 149

Examen relativo a los motivos de denegacion absolutos

1.  Los registros internacionales que designen a la Comunidad Euro-
pea estaran sujetos a examen de los motivos de denegacion absolutos de
igual modo que las solicitudes de marcas comunitarias.

2. No se denegara la proteccion de un registro internacional sin haber
ofrecido a su titular la posibilidad de renunciar o limitar la proteccion
respecto de la Comunidad Europea o de presentar sus observaciones.

3. La denegacion de proteccion sustituird a la denegacion de una
solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la proteccion de un registro interna-
cional mediante una decision definitiva con arreglo al presente articulo o
de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protec-
cion respecto de la Comunidad Europea con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 2, la Oficina debera devolver al titular del registro internacio-
nal una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento
de ejecucion.

Articulo 150
Busqueda

1. Una vez que la Oficina haya recibido la notificacion de un registro
internacional que designe a la Comunidad Europea, redactara un in-
forme de busqueda comunitaria, como se establece en el apartado 1
del articulo 39.

2. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificacion de un
registro internacional que designe a la Comunidad Europea, remitira
copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de los
Estados miembros, que hayan comunicado a la Oficina su decision de
llevar a cabo una busqueda en su propio registro de marcas como se
establece en el apartado 2 del articulo 39.
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3. Los apartados 3 a 6 del articulo 39 se aplicaran por analogia.

4. La Oficina informara a los propietarios de cualesquiera marcas
comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria mencionadas
en el informe de busqueda comunitaria de la publicacion del registro
internacional que designe a la Comunidad Europea, como se establece
en el apartado 1 del articulo 147.

Articulo 151

Oposicion

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Euro-
pea estaran sujetos a oposicion de la misma forma que las solicitudes de
marca comunitaria publicadas.

2. El escrito de oposicion se presentard dentro de un plazo de tres
meses que empezara a contar a los seis meses de la fecha de la publi-
cacion efectuada con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del
articulo 147. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposicion no
se considerara debidamente presentada la oposicion.

3. La denegacion de proteccion sustituira a la denegacion de una
solicitud de marca comunitaria.

4.  En caso de que se deniegue la proteccion de un registro interna-
cional mediante una decision definitiva con arreglo al presente articulo o
de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protec-
cion respecto de la Comunidad Europea antes de que se haya adoptado
una decision definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente articulo,
la Oficina debera devolver al titular del registro internacional una parte
de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecucion.

Articulo 152

Sustitucion de una marca comunitaria por un Registro
Internacional

Previa peticion, la Oficina anotara en el Registro que se considera que
una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 bis del Protocolo de
Madrid.

Articulo 153

Anulacion de los efectos del registro internacional

1. Los efectos de los registros internacionales que designa la Comu-
nidad Europea podran ser declarados nulos.

2. La solicitud de anulacion de los efectos de los registros interna-
cionales que designen a la Comunidad Europea sustituiran a las solici-
tudes de declaracion de caducidad a que se refiere el articulo 50 o de
nulidad a que se refiere el articulo 51 o el articulo 52.

Articulo 154

Transformacion de una designacion de la Comunidad Europea
efectuada mediante un registro internacional en una solicitud de
marca nacional o en una designaciéon de Estados miembros

1.  Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto una designacion
de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional,
el titular podra solicitar su transformacion:
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a) en solicitud de marca nacional con arreglo a los articulos 108 a 110,
0

b) en designacion de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid
o del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas,
adoptado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado y modificado
(denominado en lo sucesivo el Arreglo de Madrid), siempre que en
la fecha en que se solicitd la transformacion haya sido posible de-
signar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Protocolo
de Madrid o al Arreglo de Madrid. Se aplicaran los articulos 108 a
110.

2. A la solicitud de marca nacional o a la designacion de un Estado
miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid resul-
tantes de la transformacion de la designacion de la Comunidad Europea
efectuada mediante un registro internacional le correspondera, en el
Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional a
que se refiere el apartado 4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la
fecha de la extension a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2
del articulo 3 ter del Protocolo de Madrid, si ésta ultima se llevo a
efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de
dicho registro y, en su caso, la antigliedad de una marca de dicho
Estado reivindicada con arreglo al articulo 148.

3. Se debera publicar la solicitud de transformacion.

Articulo 155

Utilizacion de una marca objeto de un registro internacional

A efectos de la aplicacion del apartado 1 del articulo 15, del apartado 2
del articulo 43, de la letra a) del apartado 1 del articulo 50 y del
apartado 2 del articulo 56, la fecha de publicacion a que se refiere el
apartado 2 del articulo 147 sustituird a la fecha de registro con miras al
establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un
registro internacional que designe a la Comunidad Europea deba ser
puesta genuinamente en uso en la Comunidad.

Articulo 156
Transformacion
1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las
solicitudes de marca comunitaria se aplicaran, mutatis mutandis a las
solicitudes de transformacion de un registro internacional en solicitud de

marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el articulo 9 quinguies
del Protocolo de Madrid.

2. Cuando la solicitud de transformacion se refiera a un registro
internacional que designe a la Comunidad Europea cuyas indicaciones
hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del
articulo 147, no seran de aplicacion los articulos 38 a 43.

TITULO »M4 XIV <«
DISPOSICIONES FINALES

Articulo »M4 157 <«
Disposiciones comunitarias de ejecucion

1. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijaran me-
diante un reglamento de ejecucion.
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2. Ademas de las tasas establecidas en los articulos precedentes, se
percibiran tasas, segiin las normas de desarrollo establecidas en el re-
glamento de ejecucion, en los casos que se enumeran a continuacion:

2) pago fuera de plazo de la tasa de registro;

3)  expedicion de una copia del certificado de registro;

5) inscripcion de una licencia o de otro derecho sobre una marca
comunitaria;

6) inscripcion de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud
de marca comunitaria;

7)  cancelacion de la inscripcion de una licencia o de otro derecho;
8) modificacion de una marca comunitaria registrada;

9) expedicion de un extracto del registro;

10) consulta publica de los expedientes;

11) expedicion de copias de los documentos de los expedientes;

12) expedicion de copias autenticadas de la solicitud,

13) comunicacion de informaciones contenidas en un expediente;

14) revision de la fijacion de los gastos procesales que deben devol-
verse.

3. El reglamento de ejecucion y el reglamento de procedimiento de
las salas de recurso se adoptaran y modificaran con arreglo al procedi-
miento del articulo »>M4 158 <.

Articulo M4 158 <
Creacion de un comité y procedimiento de adopcion de los

reglamentos de ejecucion

1. La Comision estara asistida por un Comité, denominado «Comité
para asuntos relativos a las tasas, a las reglas de ejecucion y al procedi-
miento de las salas de recurso de la Oficina de armonizacion del mer-
cado interior (marcas, disefios y modelos)».

2. En los casos en que se haga referencia al presente articulo, seran
de aplicacién los articulos 5 y 7 de la Decision 1999/468/CE (V).

El plazo contemplado en el apartado 6 del articulo 5 de la Decision
1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. Los Comités aprobaran su reglamento interno.

Articulo »M4 159 <

Compatibilidad con otras disposiciones del derecho comunitario
Las disposiciones del Reglamento (CEE) n® 2081/92 del Consejo, de
14 de julio de 1992, relativo a la proteccion de las indicaciones geo-

graficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y

(") DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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alimenticios (1) y, en particular, su articulo 14, no se veran afectadas por
el presente Reglamento.

N
Articulo »M5 159 bis 4

Disposiciones relativas a la ampliacion de la Comunidad

1. A partir de la fecha de adhesion de Bulgaria, la Republica Checa,
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungria, Malta, Polonia, Rumania,
Eslovenia y Eslovaquia [denominados en lo sucesivo «nuevo(s) Estado
(s) miembro(s)»], las marcas comunitarias registradas o solicitadas de
conformidad con el presente Reglamento antes de las respectivas fechas
de adhesion seran ampliadas al territorio de dichos Estados miembros a
fin de que su efecto sea el mismo en el conjunto de la Comunidad.

2. El registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud
en la fecha de la adhesion no podra denegarse por ninguno de los
motivos de denegacion absolutos enumerados en el apartado 1 del ar-
ticulo 7, siempre que tales motivos sean aplicables simplemente a causa
de la adhesion de un nuevo Estado miembro.

3. Si se presentare una solicitud de registro de una marca comunitaria
durante los seis meses previos a la fecha de adhesion, podra presentarse
oposicion de conformidad con el articulo 42 en caso de que antes de la
adhesion se hubiera adquirido en un nuevo Estado miembro una marca
anterior u otro derecho anterior en el sentido del articulo 8, a condicion
de que fuese adquirida de buena fe y de que la fecha de presentacion o,
en su caso, la fecha de prioridad o la fecha de adquisicion en el nuevo
Estado miembro de la marca anterior u otro derecho anterior sea previa
a la fecha de presentacion o, en su caso, a la fecha de prioridad de la
marca comunitaria solicitada.

4. Una marca comunitaria registrada en la fecha contemplada en el
apartado 1 no podra ser declarada nula:

— de conformidad con el articulo 51 si las causas de invalidez fuesen
aplicables al caso tan solo por razén de la adhesion de un nuevo
Estado miembro,

— de conformidad con los apartados 1 y 2 del articulo 52 si el derecho
nacional previo hubiese sido registrado, solicitado o adquirido en un
nuevo Estado miembro antes de la fecha de la adhesion.

5. La utilizaciéon de una marca comunitaria contemplada en el apar-
tado 1, podra prohibirse de conformidad con los articulos 106 y 107 en
caso de que se hubiera adquirido una marca anterior u otro derecho
anterior hubiese sido registrado o solicitado de buena fe en el nuevo
Estado miembro, antes de la adhesion o en su caso, tenga una fecha de
prioridad que sea anterior a la adhesion de dicho Estado.

Articulo M4 160 <

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrard en vigor el sexagésimo dia si-
guiente al de su publicacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

2. Los Estados miembros pondran en vigor las medidas necesarias
para la aplicacion de los articulos 91 y 110 en un plazo de tres afios a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, e informaran de
ello inmediatamente a la Comision.

(') DO n° L 208 de 24. 7. 1992, p. 1.
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3. Las solicitudes de marca comunitaria podran presentarse en la
Oficina a partir de la fecha que, a propuesta del presidente de la Oficina,
determine el consejo de administracion.

4. Las solicitudes de marca comunitaria que se presenten en los tres
meses anteriores a la fecha sefnalada en el apartado 3 se consideraran
presentadas en dicha fecha.



