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P7 TA(2014)0118
Marca comunitaria ***¥[

Resolucion legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n® 207/2009 sobre la marca
comunitaria (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013[0088(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2017/C 285/34)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisién al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0161),

— Vistos el articulo 294, apartado 2, y el articulo 118, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea,
conforme a los cuales la Comision le ha presentado su propuesta (C7-0087/2013),

— Visto el articulo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea,
— Vista la opinién de la Comisién de Asuntos Juridicos sobre el recurso a los actos delegados, de 14 de octubre de 2013,
— Visto el articulo 55 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comision de Asuntos Juridicos y las opiniones de la Comision de Comercio Internacional y de la
de la Comision de Mercado Interior y Proteccion del Consumidor (A7-0031/2014),

1. Aprueba la Posicién en primera lectura que figura a continuacion;

2. Pide a la Comisién que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
Otro texto;

3. Pide a la Comision que adopte medidas para codificar el Reglamento cuando el procedimiento legislativo haya llegado
a su fin;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posicién del Parlamento al Consejo y a la Comisién, asi como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0088

Posicion del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopcién
del Reglamento n° ...[2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
n° 207/2009 sobre la marca comunitaria

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea, y en particular su articulo 118, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisién Europea,

Previa transmision del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ('),

Considerando lo siguiente:

6] Posicién del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
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El Reglamento (CE) n° 40/94 del Conse;o( ), codificado en 2009 como Reglamento (CE) n° 207/2009 del
Consejo (%), creé un sistema de proteccién de marcas espec1f1c0 de la Unién Europea que prevé la proteccion de
las marcas a escala de la Unidn, de forma paralela a la proteccién que se ofrece a nivel de los Estados mlembros
en virtud de los sistemas nacionales de marcas armonizados por la Directiva 89/104/CEE del Consejo (°),
codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*).

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige una actualizaciéon de la terminologia del Reglamento (CE)
n° 207/2009. Asi, han de sustituirse los términos «marca comunitaria» por «marca europeade la Unién
Europea». En consonancia con el enfoque comtn en cuanto a las agencias descentralizadas, aprobado en julio de
2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision, procede sustituir el nombre «Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)» por «Agencia de Mareas;Disefios-yMeodelos
Propiedad Intelectual de la Unidn Europea» (en lo sucesivo, da Agencia»). [Enm. 1]

Adicionalmente a su Comunicaciéon de 16 de julio de 2008 titulada «Derechos de propiedad industrial: una
estrategia para Europa» (°), la Comisién llevé a cabo una evaluacién completa del funcionamiento global del
sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unién y los sistemas
nacionales, y la interrelacion entre ellos.

En sus conclusmnes de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revision del sistema de marcas en la Unién
Europea (%), el Consejo pidi6 a la Comisién que presentara propuestas de revision del Reglamento (CE) n°® 207/
2009 y la Directiva 2008/95/CE.

La experiencia adquirida desde la creacion del sistema de la marca comunitaria ha demostrado que las empresas
de la Uni6n y de terceros paises han aceptado el sistema, que ha pasado a constituir un complemento y una
alternativa prevechesa provechosos y wiable viables a la proteccion de las marcas a nivel de los Estados
miembros. [Enm. 2]

No obstante, las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la proteccién
de sus marcas a escala de la Unién, o que no puedan obtener proteccién en toda la Unidn, pero que no
encuentren obstdculos para obtenerla a nivel nacional. Debe dejarse a la discrecion de cada persona que busque
la proteccién de una marca la decision de obtenerla tinicamente mediante una marca nacional en uno o varios
Estados miembros, tinicamente mediante una marca esrepes de la Union Europea, o mediante ambas a la vez.

Si bien la evaluacion del funcionamiento global del sistema de la marca comunitaria confirmé que muchos
aspectos de dicho sistema, entre ellos los principios fundamentales en los que se asienta, han resistido al paso del
tiempo y contintian respondiendo a las necesidades y expectativas de las empresas, en su Comunicacion titulada
«Un mercado tnico de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo de 2011 (’), la Comision llegaba a
la conclusién de que es necesario modernizar el sistema de marcas en la Unién, mejorando, en conjunto, su
eficacia, eficiencia y coherencia y adaptdndolo a la era de Internet.

Paralelamente a la mejora y modificacién del sistema de la marca comunitaria, resulta oportuna una mayor
armonizacion de las disposiciones legales y practicas nacionales en materia de marcas y aproximacion al sistema
de marcas de la Unién en la medida necesaria para crear, hasta donde resulte posible, condiciones de igualdad en
lo que respecta al registro y la proteccién de las marcas en toda la Union.

A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar una mayor seguridad juridica en cuanto a los medios de
representacion de marcas, el requisito de representacion grafica debe suprimirse de la definicién de marca
europea de la Union Europea. Conviene permitir que un signo se represente en el Registro de Marcas de la
Union Europea de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios graficos,
siempre que la—representaeién el signo pueda representarse de forma clara, precisa, independiente, facilmente
accesible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe autorizar un signo de cualquier forma apropiada, que tenga
en cuenta la tecnologia generalmente disponible y que permita a las autoridades competentes y al piblico en
general determinar con exactitud y claridad el objeto preeise de la proteccion. [Enm. 3]

Reglamento (CE) n® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de 14.1.1994, p. 1).
Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

COM(2008)0465.

DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.

COM(2011)0287.
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(10) Las actuales disposiciones del Reglamento (CE) n® 207/2009 no ofrecen el mismo grado de proteccion a las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas que otros instrumentos del Derecho de la Unidn.
Resulta, por tanto, necesario aclarar los motivos de denegacién absolutos en lo que respecta a las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas y garantizar una total coherencia con la legislacion
pertinente de la Unién que establece la proteccién de esos derechos de propiedad intelectual. En aras de la
coherencia con otras disposiciones legislativas de la Union, procede ampliar el alcance de los motivos de
denegacion absolutos, de manera que abarquen asimismo las denominaciones tradicionales protegidas de los
vinos y las especialidades tradicionales garantizadas

(11) Las solicitudes de marca redactadas en un alfabeto o una lengua no comprensible en la Unién no deben gozar de
proteccion si, transcritas o traducidas a la lengua oficial de un Estado miembro, se hubieran visto denegar el
registro por motivos absolutos.

(12) Resulta oportuno dificultar en mayor medida la apropiacion deshonesta de marcas, ampliando las posibilidades
de oposicion frente a las solicitudes de marca europea de la Union Europea presentadas de mala fe.

(13) A fin de mantener la firme proteccién de los derechos que comportan las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas protegidas a nivel de la Unién, procede aclarar que esos derechos permiten presentar
oposicién al registro de una marca eurepea de la Unién Europea posterior, con independencia de que
constituyan o no, asimismo, motivos de denegacioén que el examinador deba tomar en consideracion de oficio.

(14) De cara a garantizar la seguridad juridica y la plena coherencia con el principio de prioridad, segtin el cual una
marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la
eficacia de los derechos conferidos por una marca esrepea de la Unién Europea debe entenderse sin perjuicio de
los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de la solicitud de registro o fecha de prioridad de la
marca eurepea de la Unién Europea. Ello se ajusta a lo dispuesto en el articulo 16, apartado 1, del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril

de 1994 (.

(16) La utilizacién por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se
establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede
generar confusién en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios. Debe, por tanto, entenderse que
existe violacion de marca europea de la Unién Europea también cuando el signo se utilice como nombre
comercial o designacion similar si tal uso responde al propésito de diferenciar los productos o servicios por su
procedencia comercial.

(17) Al objeto de velar por la seguridad juridica y la plena coherencia con la legislacion especifica de la Unién, resulta
oportuno establecer que el titular de una marca eurepea de la Unién Europea pueda prohibir a un tercero
utilizar un determinado signo en publicidad comparativa, cuando tal publicidad contravenga lo dispuesto en la
Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (%).

(18) A efectos de reforzar la proteccion de la marca y combatir la falsificacion con mayor eficacia, y sin perjuicio de
las normas de la OMC, en particular del articulo V del GATT relativo a la libertad de trdnsito, el titular de
una marca earopea de la Unién Europea debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio
aduanero de la Unién, sin que sean despachados a libre practica en dicho territorio, cuando se trate de productos
que provengan de terceros paises y lleven sin autorizacion una marca esencialmente idéntica a la marca europea
de la Unién Europea registrada con respecto a esos productos. Esto debe hacerse sin perjuicio del trdnsito
fluido de los medicamentos genéricos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Union
Europea, reflejadas en particular en la Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Piiblica
adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha el 14 de noviembre de 2001.
[Enm. 115]

() DO L 336 de 23.12.1994, p. 214.
2 Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engafiosa
peo y ) p g y
publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).
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(18 bis)  El titular de una marca de la Unién Europea debe tener derecho a adoptar las medidas juridicas pertinentes,
incluido, entre otros, el derecho a solicitar de las autoridades aduaneras nacionales que tomen medidas
respecto de los productos que supuestamente vulneran los derechos del titular, como la detencion Y
destruccion de conformidad con el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (').
[Enm. 6]

(18 ter)  El articulo 28 del Reglamento (UE) n° 608/2013 dispone que el titular del derecho es responsable ante el
titular de las mercancias por los perjuicios, entre otros supuestos, cuando se compruebe, con posterioridad,
que las mercancias en cuestion no vulneran un derecho de propiedad intelectual. [Enm. 7]

(18 quater) Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el trinsito fluido de los
medicamentos genéricos. El titular de una marca de la Unién Europea no debe tener el derecho de impedir que,
en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado
miembro sobre la base de las similitudes, percibidas o reales, entre la denominacion comin internacional
(DCI) del ingrediente activo de los medicamentos y una marca registrada. [Enm. 8]

(19) Con el fin de evitar mds eficazmente la entrada de productos infractoresfalsificados, especialmente en el
contexto de las ventas por Internet, en pequefios envios segiin la definicion del Reglamento (UE) n° 608/2013,
el titular de una marca de la Union Europea registrada de forma vdlida debe estar facultado para prohibir la
importacion de tales productos en la Unién cuando solo el expedidor de los productos falsificados sismes
actle eon-fines-comereiales en el trdfico economico. Cuando se adopten dichas medidas, los Estados miembros
deben garantizar que se informe a las personas fisicas o entidades que han encargado los productos del motivo
de las medidas y de los derechos que le atribuye la legislacion frente al expedidor. [Enm. 9]

(20) Al objeto de que puedan luchar mds eficazmente contra la falsificacion, los titulares de marcas ewrepeas de la
Unién Europea deben poder prohibir la colocacion en los productos de una marca infractora, asi como los actos
preparatorios previos a la colocacion de la marca.

(21) Los derechos exclusivos conferidos por una marca esrepes de la Unién Europea no deben facultar a su titular
para prohibir el uso de signos o indicaciones usados lealmente y de acuerdo con précticas honestas en el dmbito
industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en
un contexto en el que aquellos gozan normalmente de proteccion sin limites frente a marcas posteriores, debe
considerarse incluido en dicho uso solo el del propio nombre personal. Asimismo, debe comprender el uso de
signos o indicaciones descriptivos o sin cardcter distintivo en general. Ademds, el titular no debe poder impedir
el uso leal y honesto de la marca eurepea de la Unién Europea para designar los productos o servicios, o
referirse a ellos, como suyos.

(22) A fin de velar por la seguridad juridica y proteger los derechos de marca legitimamente adquiridos, resulta
oportuno y necesario disponer, sin que ello afecte al principio conforme al cual los derechos sobre la marca
posterior no pueden hacerse valer frente a la marca anterior, que los titulares de marcas eurepeas de la Unién
Europea no puedan oponerse al uso de una marca posterior cuando esta tltima se haya adquirido en un
momento en el que los derechos sobre la marca anterior no podian hacerse valer frente a la marca posterior. Al
efectuar los controles, las autoridades aduaneras deben hacer uso de las facultades y procedimientos previstos
por la legislacion de la Union en materia de aplicacion de la normativa aduanera sobre los derechos de
propiedad intelectual. [Enm. 10]

(23) Por razones de equidad y de seguridad juridica, el uso de una marca eurepea de la Union Europea en una forma
que difiera en algtin elemento que no altere el cardcter distintivo de la misma tal como esta haya sido registrada
debe ser suficiente para preservar los derechos conferidos, con independencia de que la marca esté o no
registrada asimismo en la forma utilizada.

(') Reglamento (UE) n® 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte
de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n° 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).
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(24) El Reglamento (CE) n® 207/2009 del Consejo faculta a la Comisién para adoptar medidas de ejecucion de dicho
Reglamento. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la
Comisién en virtud del Reglamento (CE) n°® 207/2009 deben adaptarse al articulo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea.

(25) Reviste especial importancia que la Comisién lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos
preparatorios, contando también con la intervencion de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la
Comision debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultdnea, oportuna y
apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo.

(26) A fin de garantizar el registro eficiente de los actos juridicos relativos a la marca ewropea de la Unién Europea
en cuanto objeto de propiedad y asegurar la plena transparencia del registro de marcas europeas de la Unién
Europea, deben otorgarse a la Comision poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el
articulo 290 del Tratado, en lo que respecta a la especificacion de determinadas obligaciones del solicitante en
relacién con marcas concretas y los pormenores de los procedimientos de inscripcion en el registro de la cesion
de marcas europeas de la Union Europea, la constitucion y la cesién de un derecho real, la ejecucion forzosa, la
inclusién en un procedimiento de insolvencia y la concesion o la transferencia de una licencia, asi como de
anulacion o modificacién de las correspondientes inscripciones.

27) Habida cuenta de la gradual disminucién y del insignificante nimero de solicitudes de marcas comunitarias
presentadas a las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros (das oficinas de los Estados
miembros»), resulta oportuno permitir que las solicitudes de marca eurepea de la Union Europea se presenten
tnicamente a la Agencia.

(28) La proteccién de la marca europea de la Union Europea se otorga en relacién con productos o servicios
especificos cuya naturaleza y nimero determinan el grado de proteccién ofrecida al titular de la marca. Resulta,
por tanto, esencial establecer normas que regulen la designacion y la clasificacion de los productos y servicios en
el Reglamento (CE) n°® 207/2009, asi como garantizar la seguridad juridica y una administracién sdlida,
exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protecciéon de marca
con la suficiente claridad y precision, de modo que las autoridades competentes y los operadores econémicos
puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el nivel de proteccién que se solicita. El uso de términos
genéricos debe entenderse que abarca solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal
del término. Los titulares de marcas europeas de la Union Europea que, en razén de la prictica anterior de la
Agencia, estdn registradas para la totalidad del titulo de una clase de la clasificacién de Niza deben tener la
posibilidad de adaptar las especificaciones de los productos y servicios, de modo que el contenido del registro
satisfaga los requisitos de claridad y precisién, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea.

(29) A fin de instaurar un régimen eficiente y eficaz para la presentacion de solicitudes de marca europea de la Union
Europea y reivindicaciones de prioridad y antigiiedad, deben otorgarse a la Comisién poderes para adoptar actos
delegados de conformidad con el articulo 290 del Tratado, que especifiquen los medios y las modalidades de
presentaciéon de una solicitud de marca eurepea de la Unién Europea , los pormenores de las condiciones
formales de una solicitud de marca earopea de la Unién Europea, el contenido de dicha solicitud, el
de-selieitud; asi como los detalles relativos a los procedimientos para la determinacién de la reciprocidad y la
reivindicacion de la prioridad de una solicitud anterior, la prioridad de exposicién o la antigiiedad de una marca
nacional. [Enm. 11]

(30) El actual régimen de la marca earopea de la Unién Europea y de btisqueda nacional no es fiable ni eficiente, por
lo que conviene dotarse en su lugar de motores de buisqueda rdpidos, potentes y universales, que el ptblico
pueda utilizar gratuitamente en el marco de la cooperacién entre la Agencia y las oficinas de los Estados
miembros.

31) A fin de permitir a la Agencia un rdpido, eficiente y eficaz examen y registro de las solicitudes de marca earopea
de la Unién Europea por medio de procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, deben
conferirse a la Comision poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el articulo 290 del Tratado,
que especifiquen los detalles del procedimiento de verificacion del cumplimiento de los requisitos relativos a la
fecha de presentacion y de las condiciones formales que ha de satisfacer la solicitud, el procedimiento para la
comprobacion del abono de las tasas por clases y el examen de los motivos de denegacién absolutos, los detalles
relativos a la publicacién de la solicitud, el procedimiento de correccién de equivocaciones y errores en las
publicaciones de las solicitudes, los pormenores del procedimiento relativo a las observaciones de terceros, los
pormenores del procedimiento de oposicion, los detalles de los procedimientos de presentacién y examen del
escrito de oposicién y de los procedimientos preceptivos para la modificacion y division de la solicitud, los datos
que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea de la Unién Europea, las modalidades de la
publicacién del registro, asi como el contenido y las modalidades de expedicion de un certificado de registro.
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32) A fin de que las marcas eurepeas de la Union Europea puedan renovarse de manera eficiente y eficaz y de que la
aplicacién préctica de las disposiciones sobre la modificacion y la division de una marca esrepes de la Union
Europea se realice sin comprometer la seguridad juridica, deben delegarse en la Comisién los poderes para
adoptar actos delegados, de conformidad con el articulo 290 del Tratado, que precisen las—cendiciones el
procedimiento de renovacion de una marca etropea de la Union Europea y los procedimientos por los que se
rige la modificacion y division de la misma. [Enm. 12]

33) Al objeto de facilitar al titular de una marca eurepes de la Unién Europea la renuncia a la misma, respetando al
mismo tiempo los derechos de terceros consignados en el registro en relaciéon con dicha marca, y de velar por
que una marca europes de la Union Europea pueda, de manera eficiente y eficaz, ser objeto de una declaraciéon
de nulidad o caducidad mediante procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, y en atencion a
los principios establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comision los poderes para adoptar
actos delegados, de conformidad con el articulo 290 del Tratado, que precisen el procedimiento que rige la
renuncia a una marca eurepea de la Union Europea, asi como los procedimientos que rigen su caducidad y

nulidad.

(34) Con vistas a permitir una revisién eficiente, eficaz y completa de las resoluciones de la Agencia por parte de las
salas de recurso mediante un procedimiento transparente, riguroso, justo y equitativo que atienda a los
principios establecidos en el Reglamento (CE) n® 207/2009, deben delegarse en la Comision los poderes para
adoptar actos delegados, de conformidad con el articulo 290 del Tratado, que especifiquen los pormenores del
contenido de la notificacién de recurso, el procedimiento para la presentacién y examen de un recurso, el
contenido y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso.

(35) Con vistas a completar las disposiciones vigentes sobre las marcas comunitarias colectivas y subsanar el actual
desequilibrio entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca europea de la Unién Europea, es necesario
afladir una serie de disposiciones especificas destinadas a proteger las marcas europeas de certificacién, que
permiten a las entidades o los organismos de certificacion autorizar a los adherentes al sistema de certificacion a
utilizar la marca como signo en relacion con los productos o servicios que cumplen los pertinentes requisitos.

(35 bis)  Con el fin de contribuir a la mejora de todo el sistema de registro y de garantizar que no se registran marcas
para las que existen motivos de denegacion absolutos, incluidas, en particular, las marcas descriptivas o sin
cardcter distintivo, o que puedan llevar a engaiio al piiblico, por ejemplo, respecto de la naturaleza, calidad u
origen de los productos o servicios, los terceros deben poder presentar a los servicios centrales de la propiedad
industrial de los Estados miembros observaciones escritas que expliquen los motivos absolutos que impiden el
registro. [Enm. 13]

(36) A fin de permitir una utilizacion eficaz y eficiente de las marcas europeas colectivas y de certificacion, deben
otorgarse a la Comision poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el articulo 290 del Tratado,

que especifiquen los—plazos—depresentacién el contenido formal del reglamento de uso de las marcas y—su
contenido. [Enm. 14]

37) La experiencia adquirida con la aplicacion del actual sistema de la marca comunitaria ha puesto de manifiesto el
potencial de mejora de algunos aspectos procedimentales. Deben adoptarse, pues, ciertas medidas tendentes a
simplificar y acelerar los procedimientos, cuando resulte oportuno, y a reforzar, en su caso, la seguridad y la
previsibilidad juridicas.

(38) Con el fin de garantizar un funcionamiento correcto, eficiente y eficaz del sistema de la marca eurepea de la
Unién Europea, deben delegarse en la Comision los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con
el articulo 290 del Tratado, que especifiquen los requisitos en cuanto a la forma de las resoluciones, los detalles
del procedimiento oral y las diligencias de instruccion, las modalidades de notificacién, el procedimiento de
constatacion de la pérdida de derechos, los medios de comunicacién y los formularios que las partes en el
procedimiento deben utilizar, las normas que regulen el computo y la duracién de los plazos, los procedimientos
para la revocacién de una resolucién o la anulacién de una inscripcion en el registro y para la correccién de
errores manifiestos en las resoluciones y de errores imputables a la Agencia, las modalidades de interrupcién del
procedxmlento y los proced1m1entos de reparto y f1Jac1on de gastos las 1nd1cac1ones que deben consignarse en el
registro, ; - las modalidades de las
publicaciones en el Boletln de Marcas Eﬁfepeas de la Umon Europea y en el D1ar10 Oficial de la Agencia, las
modalidades de cooperaciéon administrativa entre la Agencia y las autoridades de los Estados miembros, y los
pormenores relativos a la representacion ante la Agencia. [Enm. 15]
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En aras de la seguridad juridica y de una mayor transparencia, conviene definir con claridad todas las funciones
de la Agencia, incluidas aquellas que no guardan relacién con la gestion del sistema de marcas de la Union.

Con objeto de promover la convergencia de las practicas y desarrollar herramientas comunes, es necesario
establecer un marco apropiado para la cooperacion entre la Agencia y las oficinas de los Estados miembros, que
definan elaramente los principales dmbitos de cooperacién y permitan a la Agencia coordinar los pertinentes
proyectos comunes de interés para la Union y financiar mediante subvenciones dichos proyectos comunes, con
sujecién a un limite maximo. Esas actividades de cooperacion deben redundar en beneficio de las empresas que
recurran a los sistemas de marcas en Eurepa la Unidn. Los proyectos comunes, y en particular las bases de datos
utilizadas con fines de busqueda y consulta, deben proporcionar a los usuarios del régimen de la Unién
establecido en el presente Reglamento (CE) n° 207/2009, de forma gratuita, una serie de herramientas
adicionales, integradas, eficientes y gratuitas que les permitan cumplir los requisitos especificos que se derivan
del cardcter unitario de la marca esrepea de la Union Europea. Sin embargo, los Estados miembros no deben
estar obligados a aplicar los resultados de dichos proyectos comunes. Si bien es importante que todas las
partes contribuyan al éxito de los proyectos comunes, entre otras cosas compartiendo mejores prdcticas y
experiencias, imponer a todos los Estados miembros la obligacién estricta de aplicar los resultados de los
proyectos comunes, aun cuando un Estado miembro considere que ya dispone de un mejor instrumento
informdtico o similar, no seria una medida proporcionada ni favorable a los intereses de los usuarios.
[Enm. 16]

Procede adaptar determinados principios relativos a la gobernanza de la Agencia al enfoque comiin sobre los
organismos descentralizados de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comision en julio de
2012.

Con vistas a una mayor seguridad juridica y transparencia, es necesario actualizar algunas disposiciones relativas
a la organizacion y el funcionamiento de la Agencia.

En aras de una saneada gestion financiera, conviene evitar la acumulacién de excedentes presupuestarios
importantes, sin que ello sea obstdculo para que la Agencia mantenga una reserva financiera con la que poder
cubrir sus gastos de funcionamiento durante un afio, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el
desempefio de sus funciones.

A fin de permitir la transformacion, de manera eficiente y eficaz, de una solicitud de marca earopea de la Union
Europea, o de su registro, en solicitud de marca nacional, garantizando al mismo tiempo un examen detallado
de los requisitos pertinentes, deben delegarse en la Comision los poderes para adoptar actos delegados, de
conformidad con el articulo 290 del Tratado, que especifiquen las condiciones formales que debe satisfacer toda
peticién de transformacion y las disposiciones relativas a su examen y publicacion.

(44 bis)  La estructura de tasas fue establecida en virtud del Reglamento (CE) n° 2869/95 ('). No obstante, dicha

(45)

estructura representa un aspecto fundamental del funcionamiento del sistema de marcas de la Unién y se ha
revisado una tinica vez desde su implantacion, y solo al cabo de un intenso debate politico. Por lo tanto, la
estructura de tasas debe regularse directamente en el Reglamento (CE) n° 207/2009. En consecuencia,
procede derogar el Reglamento (CE) n' 2869/ 95 y deben suprtmtrse las disposiciones relativas a la estructura
de tasas contenidas en el Reglamento (CE) n° 2868/95 (*) de la Comisién. [Enm. 17]

Con vistas a instaurar un método eficiente y eficaz de resolucion de litigios, garantizar la coherencia con el
régimen lingiiistico establecido en el Reglamento (CE) n® 207/2009, velar por la rdpida adopcion de decisiones
cuando se trate de asuntos relativos 4 cuestiones 51mples y una orgamzac1on eficiente y eflcaz de las salas de
recurso, y-aseg as—ta ereibi g v ista; de manera
acorde con los pr1r1c1plos presupuestarlos defmldos en el Reglamento (CE) n° 207/ 2009 procede otorgar a la
Comision poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el articulo 290 del Tratado, que
especifiquen el régimen lingiiistico aplicable en relacion con la Agencia, los supuestos en los que incumbe a un
solo miembro adoptar las decisiones sobre oposicién y anulacién, las disposiciones relativas a la organizacion de

las salas de recurso;ta—euantiadetas—tasas—quehayan-de-abonarse-ata-Ageneia y las modalidades de pago de

tasas. [Enm. 18]

Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina
de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos) (DO L 303 de 15.12.1995, p. 33).
Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucion del
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303 de 15.12.1995, p. 1).
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(46) Al objeto de velar por que el registro de marcas internacionales se efectie de manera eficiente y eficaz, en plena
coherencia con las normas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas, deben conferirse a la Comisiéon poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el
articulo 290 del Tratado, que especifiquen los pormenores de los procedimientos relativos al registro
internacional de marcas.

(46 bis)  El Supervisor Europeo de Proteccion de Datos fue consultado de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo () y emitié
dictamen el 11 de julio de 2013 (). [Enm. 19]

(47) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n® 207/2009 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

El Reglamento (CE) n° 207/2009 se modifica como sigue:
1) En el titulo, se sustituye «marca comunitaria» por «marca europea de la Unién Europea;

2) Alo largo de todo el Reglamento, los términos «marca comunitaria» se sustituyen por «marca exropea de la Union
Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios; [Enm. 20. Esta enmienda se aplica
a todo el texto]

3) A lo largo de todo el Reglamento, los términos «tribunal de marcas comunitarias» se sustituyen por «tribunal de
marcas europeas de la Union Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;
[Enm. 21. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

4) A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marcas comunitarias colectivas» se sustituyen por «marcas
earopeas colectivas de la Union Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;
[Enm. 22. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

5) A lo largo de todo el Reglamento, salvo en los casos contemplados en los puntos 2, 3 y 4, los términos
«Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por «Uni6n», introduciéndose los
cambios gramaticales que resulten necesarios;

6) A lo largo de todo el Reglamento, la palabra «Oficina», siempre que haga referencia a la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) prevista en el articulo 2 del Reglamento, se sustituye por
«Agencia», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

7) a lo largo de todo el Reglamento, el término «presidente» se sustituye por «director ejecutivo», introduciéndose los
cambios gramaticales que resulten necesarios;

8) El articulo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 2

Agencia

1. Se crea una Agencia de Mareas,Disefios—yMeodelos Propiedad Intelectual de la Unién Europea (en lo
sucesivo denominada “la Agencia”). [Enm. 23. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

2. Todas las referencias en el Derecho de la Union a la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) se entenderdn hechas a la Agencia.»

() Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la
libre circulacion de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

) DO C 32 de 4.2.2014, p. 23.
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9) El articulo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 4
Signos que pueden constituir una marca earopea de la Union Europea
Podrédn constituir marcas earopeas de la Union Europea cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos
los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores en si, la forma del producto o de su
presentacion, o los sonidos, con la condicién de que se use la tecnologia generalmente disponible y tales signos
sean apropiados para:
a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unién Europea de manera tal que permita a las autoridades
competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccién otorgada a su titular.»
[Enm. 24]
10) El articulo 7 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:

«j) las marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con arreglo a la legislacion de la
Unién o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unién y que confieran proteccién a
denominaciones de origen e indicaciones geogréficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislacion de la Unién o a los acuerdos
internacionales en los que sea parte la Unién y que confieran proteccién a las denominaciones tradicionales
bebidas espirituosas, de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas;

1) las marcas que contengan o consistan en una denominacion varietal anterior registrada con arreglo al
Reglamento (CE) n°® 2100/94 del Consejo (¥).

() Reglamento (CE) n® 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la proteccién comunitaria de las

obtenciones vegetales, con respecto al mismo tipo de producto (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).». [Enm. 25]
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. El apartado 1 se aplicard incluso si los motivos de denegacién solo se circunscribieran a:
a) sele una parte de la Unidn;
11) El articulo 8 se modifica como sigue:

a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Mediando oposicion del titular de la marca, se denegard el registro de la misma:

a) 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 representante justifique su actuacién; o [Enm. 27]

b) cuando la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida fuera de la Uni6n, siempre que, en la
fecha de la solicitud, la marca anterior fuera atin objeto de uso efectivo y el solicitante hubiera actuado de
mala fe;»

b) en el apartado 4, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«4. Mediando oposicion del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el trafico
econ6mico de alcance no tnicamente local, se denegard el registro de la marca solicitada en la medida en que,
con arreglo a la legislacién de la Unién relativa a la proteccién de las denominaciones de origen y las
indicaciones geograficas, o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:»
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¢) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Mediando oposicion del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegara
el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que
los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se
haya registrado la marca anterior, si, tratindose de una marca earopea de la Union Europea anterior, esta fuera
gozara de renombre en la Unién, o, tratindose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el
Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una
ventaja desleal del cardcter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o dicho uso pudiera causar
perjuicio a los mismos.»

12) El articulo 9 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 9
Derechos conferidos por la marca europea de la Unién Europea
1. El registro de una marca eurepea de la Unién Europea conferird a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud o la fecha de prioridad de la marca eurepea de la Unién Europea, el titular de una marca europea de la
Union Europea estard facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico
econdmico de cualquier signo en relaciéon con productos o servicios cuando:

(a) el signo sea idéntico a la marca europea de la Union Europea y se utilice en relacién con productos o servicios

idénticos a aquellos para los que la marca de la Unién Europea esté reglstrada—y—é-teha—uf&&aeteﬂ—afeete—e

(b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), el signo sea idéntico o similar a la marca europea de la Unién
Europea y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales
la marca europea de la Unién Europea esté registrada, si existe un riesgo de confusion por parte del publico;
el riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacién entre el signo y la marca;

(c) el signo sea idéntico o similar a la marca esrepea de la Union Europea, independientemente de si se utiliza en
relacién con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca
europea de la Union Europea esté registrada, si esta gozara de renombre en la Unién y si con el uso sin justa
causa del signo se pretendiera obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca
europea de la Union Europea o se pudiera causar perjuicio a los mismos.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, 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 servicios con el
signo;

¢) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominacién social, o parte de un nombre comercial o una
denominacién social;

e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;

f) utilizar el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (¥).
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4. Eltitular de una marca europea de la Unién Europea también podré impedir la importacién a la Unién de
los productos contemplados—en-el-apartado3Jetra—chen pequefios envios segiin la deﬁmaon del Reglamento
(UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (**), si solo el expedidor de los mismos actiia eesnfines
comereiales en el trdfico econdmico, y si dichos productos, incluidos su embalaje, llevan, sin autorizacién, una
marca que sea idéntica a la marca de la Union Europea registrada para tales productos o que no pueda
distinguirse, en sus aspectos esenciales, de la marca de la Unién Europea. Cuando se adopten dichas medidas,
los Estados miembros garantizard que se informe a la persona fisica o entidad que ha encargado los productos
del motivo de las medidas y de los derechos que le atribuye la legislacion frente al expedidor.

5. Sin perjuicio de las normas de la OMC, en particular del articulo V del GATT relativo a la libertad de
trdnsito, el titular de una marca europea de la Unién Europea registrada podrd asimismo impedir que, en el
marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero de la Unidn, sin que
sean despachados a libre practica en dicho territorio, cuando se trate de productos —incluida su presentacion— que
provengan de terceros paises y que lleven sin autorizacién una marca idéntica a la marca eurepea de la Unidn
Europea registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos
esenciales de dicha marca.

(*)  Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engafiosa y
publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

(**)  Reglamento (UE) n® 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por
parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n® 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).». [Enms. 28 y 116]

(13) Se insertan los articulos siguientes:
«Articulo 9 bis
Violacién de los derechos del titular mediante la presentacién, el embalaje u otros soportes

Cuando sea probable que la presentacién, el embalaje u otros soportes en los que se fija la marca vayan a ser
utilizados para determinados productos o servicios y el uso de la marca en relacién con dichos productos o
servicios constituya una violacion de los derechos del titular en virtud del articulo 9, apartados 2 y 3, el titular de
una marca eurepea de la Union Europea tendrd el derecho de prohibir lo siguiente:

a) la fijacion, en el trifico econdémico, de un signo idéntico o similar a la marca esrepes de la Unién Europea en
la presentacion, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;

b) la oferta o comercializacién, o el almacenamiento a tales fines, o bien a la importacién o exportacion de
presentaciones, embalajes u otros soportes en los que se haya fijado la marca.

Articulo 9 ter
Fecha de efecto de la oposicién de derechos frente a terceros

1. Los derechos conferidos por la marca eusropea de la Unién Europea solo se podrdn oponer a terceros a
partir de la fecha de publicacion del registro de la marca.

2. Podré exigirse una indemnizacién razonable por hechos posteriores a la publicaciéon de una solicitud de
marca etropes de la Unién Europea en el caso de que, tras la publicacién del registro de la marca, dichos actos
quedasen prohibidos en virtud de dicha publicacién.

3. El tribunal ante el que se entablen acciones no podrd pronunciarse sobre el fondo hasta la publicacion del
registro.».

14) El articulo 12 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 12
Limitacion de los efectos de la marca europea de la Unién Europea

1. El derecho conferido por la marca eurepea de la Unidn Europea no permitird a su titular prohibir a un
tercero hacer uso, en el trafico econdémico:



C 285/220 Diario Oficial de la Unién Europea 29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014
a) de su nombre o de su direccion personales;

b) de signos o indicaciones carentes de cardcter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al
destino, al valor, a la procedencia geografica, al origen, a la época de obtencién del producto o de la prestacién
del servicio o a otras caracteristicas de estos;

¢) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de
hacer referencia a los mismos, especialmente cuando elle el uso de la marca:

i) sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o
piezas de recambio.

ii) se realice a efectos de publicidad comparativa, cumpliéndose todas las condiciones establecidas en la
Directiva 2006/114/CE;

iii) se realice con el fin de llamar la atencion de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos
que inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento;

iv) se realice para proponer una alternativa legitima a los productos o servicios del titular de la marca;
v) responda a fines de parodia, expresion artistica, critica o comentario.

El-parrafo-primero El presente apartado solo se aplicard si la utilizacion por el tercero es conforme a las
précticas leales en materia industrial o comercial.

2. La utilizacién por un tercero se considerard no conforme a las practicas leales en los siguientes casos en
particular:

a) cuando cree la impresién de que existe una vinculacion comercial entre el tercero y el titular de la marca;

b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del cardcter distintivo o del renombre de la
marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

2 bis.  El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir a terceros el uso de la marca para
una causa justificada en relacion con cualquier uso no comercial de la marca.

2 ter.  El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir a terceros el uso, en el trdfico
economico, de un derecho anterior de dmbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado
miembro de que se trate y dentro de los limites del territorio en que esté reconocido.». [Enm. 29]

15) En el articulo 13, el apartado 1, les-términes~entaComunidad» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:

«1.  El derecho conferido por la marca de la Unién Europea no permitird a su titular prohibir el uso de la
misma para productos comercializados en el Espacio Econdmico Europeo bajo esa marca por el titular o con su
consentimiento.». [Enm. 30]

16) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 13 bis

Derecho de intervencion del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violacién
de marca

1. En las acciones por violacién de marca, el titular de una marca eurepea de la Union Europea no podrd
prohibir la utilizacién de una marca registrada europea de la Unién Europea posterior si esta tltima no puede
declararse nula con arreglo al articulo 53, apartados 3, y 4, al articulo 54, apartados 1 y 2, y al articulo 57,
apartado 2.

2. En las acciones por violacién de marca, el titular de una marca esrepes de la Unién Europea no podrd
prohibir la utilizacién de una marca registrada nacional posterior si esta dltima no puede declararse nula con
arreglo al articulo 8, al articulo 9, apartados 1 y 2, y al articulo 48, apartado 3, de la Directiva [xxx].
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3. Cuando el titular de una marca europea de la Unién Europea no tenga derecho a prohibir la utilizacion de
una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta dltima no podrd prohibir la
utilizacion de la marca esropea de la Unién Europea anterior en las acciones por violacién que ejerza.».

17) En el articulo 15, apartado 1, el parrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«A efectos del parrafo primero, también tendrdn la consideracion de uso:

a) el uso de la marca de la Unién Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el caricter
distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca estd o
no registrada asimismo en la forma en que se utilice;

b) la colocacion de la marca europea de la Unién Europea en los productos o sobre en su presentacion en la
Unié6n solo con fines de exportacion.»

18) En el articulo 16, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«1.  Salvo disposicién en contrario de los articulos 17 a 24, la marca earopea de la Unién Europea , en cuanto
objeto de propiedad, se considerard, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unién, una marca
nacional registrada en el Estado miembro en el cual, segin el Registro de marcas eemunitarias de la Union
Europea (en lo sucesivo, “el Registro”):.

19) En el articulo 17, se suprime el apartado 4.

20) El articulo 18 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 18
Cesion de una marca registrada a nombre de un agente

1. En el caso de haberse registrado una marca eurepea de la Unién Europea a nombre del agente o del
representante del titular de esa marca sin la autorizacion del titular, este tendrd el derecho de reivindicar que se
ceda la marca europea de la Unién Europea a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su
actuacion.

2. Eltitular podrd presentar una demanda de cesion segin lo previsto en el apartado 1, bien:
a) ala Agencia, en lugar de una solicitud de declaracién de nulidad basada en el articulo 53, apartado 1, letra b); o

b) a uno de los tribunales europeos de marcas de la Unién Europea a que se refiere el articulo 95, en lugar de una
demanda de reconvencién por nulidad sobre la base del articulo 100, apartado 1.».

21) El articulo 19 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 o la cesion de dichos derechos se
inscribirdn en el registro y se publicardn.».

b) se afiade el apartado siguiente:

«3. Toda inscripcion en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 se anulard o
modificard a instancia de parte.».

22) En el articulo 20, se afiade el apartado siguiente:

«4. Toda inscripcion en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 se anulard o modificard
a instancia de parte.».

23) En el articulo 22, se afiade el apartado siguiente:

«6.  Toda inscripcion en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 se anulard o modificard
a instancia de parte.».
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24) En el titulo II, se inserta la seccién siguiente:
«SECCION 5

Delegacion de poderes

Articulo 24 bis
Delegacién de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

a) la obligacion del solicitante de presentar una traduccién o una transcripcion, segiin se contempla en el
articulo 7, apartado 2, letra b), en la lengua de la solicitud;

b) el procedimiento de inscripcion en el registro de una cesién segiin lo previsto en el articulo 17, apartado 5);

¢) el procedimiento de inscripcion en el registro de la constitucion o la cesién de un derecho real segin se
contempla en el articulo 19, apartado 2;

d) el procedimiento para hacer constar en el registro una ejecucion forzosa segtin se contempla en el articulo 20,
apartado 3;

e) el procedimiento para hacer constar en el registro la inclusién en un procedimiento de insolvencia conforme a
lo previsto en el articulo 21, apartado 3;

f) el procedimiento de inscripcion en el registro de la concesion o la transferencia de una licencia a que se refiere
el articulo 22, apartado 5;

g) el procedimiento de anulacién o modificacién de la inscripcion en el registro de un derecho real, una ejecucion
forzosa o una licencia, segiin se contempla en el articulo 19, apartado 3, el articulo 20, apartado 4, y el
articulo 22, apartado 6, respectivamente.»

25) El articulo 25 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 25
Presentacién de la solicitud
La solicitud de marca earopea de la Unién Europea se presentard a la Agencia.»
26) El articulo 26 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) una reproduccion de la marca que satisfaga los requisitos establecidos en el articulo 4, letra b).»
a bis) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.  La solicitud de marca de la Unién Europea dard lugar al pago de una tasa de solicitud. La tasa de
solicitud se compondrd de:

a) la tasa de base;

b) una tasa por cada clase que exceda de una a la que pertenezcan los productos o servicios de
conformidad con el articulo 28;

¢) cuando proceda, la tasa de biisqueda mencionada en el articulo 38, apartado 2.

Los solicitantes deberdn cursar la orden de pago de la tasa de solicitud a mds tardar en la fecha en que
depositen su solicitud.»; [Enm. 31]



29.8.2017 Diario Oficial de la Unién Europea C 285223

Martes, 25 de febrero de 2014
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Ademds de los requisitos mencionados en los apartados 1y 2, una solicitud de marca europea de la
Union Europea debera cumplir las condiciones formales establecidas de conformidad con el articulo 35 bis,
letra b). Si tales condiciones prevén que la marca se reproduzca en formato electrénico, el director
ejecutivo de la Agencia podrd determinar los formatos y el tamafio maximo del correspondiente archivo
electrénico.».

27) El articulo 27 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 27
Fecha de presentacion

La fecha de presentacién de una solicitud de marca eurepea de la Unién Europea serd aquella en la que el
solicitante presente a la Agencia los documentos que contengan la informacién especificada en el articulo 26,
apartado 1, a condicion de que se abene curse la orden de pago de la tasa de depoésito, debiendo-haberse-cursade

: : ; i en el plazo de 21 dias desde la presentacion de los
documentos mencionados.». [Enm. 32]

238) El articulo 28 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 28
Denominacion y clasificacion de los productos y servicios

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro se clasificardn de conformidad con el sistema de
clasificacién establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo, la “clasificacion de Niza”).

2. El solicitante identificard los productos y servicios para los que se solicita la proteccién de la marca con la
suficiente claridad y precision para permitir que las autoridades competentes y los operadores econdémicos
determinen, sobre esa tnica base, el grado de proteccién requerido. La lista de productos y servicios permitird
clasificar cada articulo en una tnica clase de la clasificacion de Niza.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podran utilizarse las indicaciones de cardcter genérico que
figuran en los titulos de las clases de la clasificacion de Niza u otros términos genéricos, a condicidn de que se
ajusten a los niveles exigidos de claridad y precision.

4. La Agencia rechazard las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en
caso de que el solicitante no proponga una formulacién aceptable en un plazo de tiempo que fijard la Agencia a
tal efecto.

5. Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de cardcter genérico de los titulos de las
clases de la clasificacion de Niza, se entenderd que estos incluyen todos los productos o servicios claramente
comprendidos en el tenor literal de la indicacién o el término considerado. No debera entenderse que incluyen las
reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6.  Cuando el solicitante solicite el registro de mds de una clase;dos de productos y servicios se-agrupardn, los
agrupard con arreglo a las clases de la clasificacion de Niza, debiendo ir cada grupo #é precedido del niimero de
la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca, y figurara los presentard en el orden de las clases.
[Enm. 33]

7. la clasificacién de productos y servicios servird exclusivamente a efectos administrativos. Los productos y
servicios no se considerardn semejantes entre si por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la
clasificacién de Niza, ni se consideraran diferentes entre si por el hecho de incluirse en distintas clases de la
clasificacion de Niza.

8.  Los titulares de marcas europeas de la Unién Europea solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que estén
registradas exelusivamente respecto de un titulo integro de una clase de Niza, podran declarar que su intencién en
la fecha de presentacién de la solicitud era buscar proteccion para productos o servicios mas alld de los
comprendidos en el tenor literal del titulo de la clase considerada, siempre que los productos o servicios asi
designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edicién de la
clasificacién de Niza en vigor en la fecha de solicitud. [Enm. 34]
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La declaracion se presentard a la Agencia en un plazo de euatro seis meses a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento, e indicard, de forma clara, precisa y especifica, los productos y servicios, aparte de los
comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del titulo de clase, a los que se extendia inicialmente la
intencion del titular. La Agencia tomard las medidas adecuadas para modificar el registro en consecuencia. Esta
posibilidad se entenderd sin perjuicio de la aplicacién del articulo 15, del articulo 42, apartado 2, del articulo 51,
apartado 1, letra—a); y del articulo 57, apartado 2. [Enm. 35]

Se considerard que las marcas esropeas de la Unién Europea respecto de las cuales no se presente declaracién
dentro del plazo a que se refiere el parrafo segundo del presente apartado hacen referencia, a partir de la
expiracion de dicho plazo, Gnicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de
las indicaciones incluidas en el titulo de la clase correspondiente.

8 bis.  En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unién
Europea en virtud del articulo 9 no impedirdn que un tercero siga utilizando la marca para productos o
servicios siempre y cuando:

a) el uso de la marca para dichos productos o servicios haya comenzado antes de que se modificara el registro,

b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no supusiera una infraccion de los derechos del titular
en virtud del significado literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

Asimismo, la modificacion de la lista de productos o servicios registrados no concederd al titular de la marca de
la Union Europea el derecho a oponerse o solicitar la invalidez de una marca posteriormente siempre y cuando:

a) la marca posterior ya estuviera en uso, o ya se hubiera solicitado su registro, para productos o servicios
antes de que se modificara el registro,

b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no infringiera, o pudiera infringir, los derechos del
titular en funcion del significado literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.».
[Enm. 36]

29) En el articulo 29, apartado 5, se afiade la frase siguiente:

«En su caso, el director ejecutivo de la Agencia solicitard a la Comisién que estudieta—posibilidad-de-investigar
investigue si el Estado a que se refiere la primera frase concede condiciones de reciprocidad.». [Enm. 37]

(30) El articulo 30 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 30
Reivindicacion de prioridad

1. Las reivindicaciones de prioridad deberdn presentarse junto con la solicitud de marca ewropes de la Unién
Europea y deberdn incluir la fecha, el ntimero y el pais de la solicitud anterior. El solicitante presentard una copia
de la solicitud anterior dentro de los tres meses posteriores a la fecha de presentacién. Si la solicitud anterior es
una solicitud de marca de la Unién Europea, la Agencia incluird de oficio en el expediente una copia de la
solicitud anterior. [Enm. 38]

2. El director ejecutivo de la Agencia podra decidir que la informacion adicional y la documentacién que el
solicitante presente en apoyo de la reivindicacion de prioridad conste de menos elementos que los exigidos con
arreglo a las normas adoptadas de conformidad con el articulo 35 bis, letra d), siempre y cuando la Agencia pueda
obtener la informacién preceptiva de otras fuentes.».

31) El articulo 33 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, se aflade la frase siguiente:

«La reivindicacién de prioridad deberd presentarse junto con la solicitud de marca europea de la Union
Europea.».
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b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«El solicitante que desee reivindicar prioridad al amparo del apartado 1 deberd presentar pruebas de que los
productos o servicios han sido objeto de exposicién con la marca solicitada.».

32) En el articulo 34, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  La antigiiedad reivindicada para la marca europea de la Unién Europea se extinguird cuando se declare la
caducidad de la marca anterior cuya antigiiedad se reivindique, o la nulidad de dicha marca. En caso de que se
declare la caducidad de la marca anterior, la antigiiedad se extinguird siempre que la declaracién de caducidad
surta efecto antes de la fecha de presentacion o fecha de prioridad de la marca eurepea de la Union Europea.»;

33) En el titulo III, se inserta la seccidn siguiente:
«SECCION 5

Delegacién de poderes

Articulo 35 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

a) los medios y las modalidades de presentacion a la Agencia de la solicitud de marca europes de la Unién
Europea de conformidad con el articulo 25;

b) el contenido formal pormenorlzado dela sohc1tud de marca esrepes de la Unién Europea contemplado en el
articulo 26, apartado 1, el-¢ip b

formales de la sol1c1tud a que se ref1ere el articulo 26, apartado 3; [Enm 39]

¢) los procedimientos para determinar la reciprocidad con arreglo al articulo 29, apartado 5;

d) el procedimiento y las normas en materia de informacién y documentacion para reivindicar la prioridad de
una solicitud anterior de conformidad con el articulo 30;

e) el procedimiento y las normas en materia de pruebas para reivindicar la prioridad de exposicion, de
conformidad con el articulo 33, apartado 1;

f) el procedimiento de reivindicacién de la antigiiedad de una marca nacional con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 34, apartado 1, y el articulo 35, apartado 1.»

34) En el articulo 36, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) si la solicitud de marca eurepea de la Union Europea satisface los requisitos previstos en el presente
Reglamento y las condiciones formales a que se refiere el articulo 26, apartado 3.».

35) En el articulo 37, se suprime el apartado 2.
36) En el titulo IV, se suprime la seccién 2.
37) El articulo 39 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  Sise cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca esrepea de la Unién Europea, se
publicard la solicitud a efectos de lo dispuesto en el articulo 42, siempre que no sea desestimada con arreglo al
articulo 37. La publicacién de la solicitud se entenderd sin perjuicio de la informacién previamente puesta a
disposicion del pablico de otro modo, de conformidad con el presente Reglamento o con los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento.».
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b) se afiade el apartado siguiente:

«3. La Agencia deberd corregir toda equivocacion o error que aparezca en la publicacién de la solicitud.».

38) El articulo 40 se sustituye por el texto siguiente:

«Articulo 40
Observaciones de terceros
1. Toda persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores,
proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podran dirigir a la Agencia observaciones escritas
precisando los motivos, en virtud de los articulos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la
marca.

No adquirirdn la calidad de partes en el procedimiento ante la Agencia.

2. Las observaciones de terceros deberdn presentarse antes de que concluya el plazo de oposicién o, en caso de
que se formule oposicién contra la marca, antes de que se dicte una resolucion definitiva sobre la oposicién.

3. La presentacion mencionada en el apartado 1 se entenderd sin perjuicio del derecho de la Agencia a reabrir
el examen de los motivos absolutos por iniciativa propia, en su caso, en cualquier momento antes del registro.

4. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificardn al solicitante, que podrd tomar posicion.».
39) En el articulo 41, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  La oposicién se formulard en escrito motivado. Solo se tendrd por presentada una vez abonada la tasa de
oposicion.

4. Enun plazo determinado por la Agencia, quien haya formulado oposicion podra alegar en su apoyo hechos,
pruebas y argumentos.».

40) En el articulo 42, apartado 2 a-primeratraset
de—publieacién~ se sustituye por el texto siguiente:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unién Europea anterior que hubiere presentado
oposicion presentard la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacién o a la
fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unién Europea, la marca de la Unién Europea anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en la Unién para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los
que se base la oposicion, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha
la marca anterior esté registrada desde al menos cinco afios antes. A falta de dicha prueba, se desestimard la
oposicion. Si la marca de la Unién Europea anterior sélo se hubiere utilizado para una parte de los productos o
de los servicios para los cuales esté registrada, sélo se considerard registrada, a los fines del examen de la
oposicion, para esa parte de los productos o servicios». [Enm. 40]

41) El articulo 44 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) antes de que la Agencia establezca la fecha de presentacion a que se refiere el articulo 27 y durante el plazo
de oposicion previsto en el articulo 41, apartado 1.».

b) se suprime el apartado 3.
42) El articulo 45 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 45
Registro
1. Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y si en el plazo sefialado en el
articulo 41, apartado 1, no se ha formulado oposicién o, habiéndose formulado oposicién, esta ha sido

desestimada mediante resolucion definitiva, se registrard la marca como marca esropea de la Unién Europea. El
registro se publicard.
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2. La Agencia expedird un certificado de registro. Podra servirse para ello de medios electrénicos.

3. Eltitular de una marca registrada europea de la Union Europea tendrd derecho a utilizar, en relacion con los
productos y servicios amparados por el registro, un simbolo situado junto a la marca que acredite que esta estd
registrada en la Union Gnicamente durante el tiempo que permanezca en vigor el registro. El director ejecutivo de
la Agencia decidird la configuracién exacta de dicho simbolo .

4. El simbolo de marca registrada no podra ser utilizado por persona alguna distinta del titular de la marca, o
sin el consentimiento de este. El titular de la marca no podra utilizar el simbolo de la marca antes de que esta
dltima esté registrada, ni tras la caducidad, declaracién de nulidad o extincién de la marca, o renuncia a la
misma.».

43) En el titulo IV, se inserta la seccion siguiente:
«SECCION 7

Delegacion de poderes

Articulo 45 bis
Delegacién de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

(a) el procedimiento de examen de los requisitos necesarios para que se otorgue a la solicitud una fecha de
presentacion, seglin se contempla en el articulo 36, apartado 1, letra a), asi como de las condiciones formales
a que se refiere el articulo 26, apartado 3), y el procedimiento para la comprobacién del abono de las tasas por
clases a que se refiere el articulo 36, apartado 1, letra c);

(b) el procedimiento de examen de los motivos de denegacion absolutos a que se refiere el articulo 37;
) los elementos que la publicacién de la solicitud prevista en el articulo 39, apartado 1, deberd contener;

d) el procedimiento de correccion de equivocaciones y errores en las publicaciones de las solicitudes de marca
earopea de la Unién Europea a que se refiere el articulo 39 (3);

¢) el procedimiento de presentacion de observaciones de terceros segiin se contempla en el articulo 40;

f) los detalles sobre el procedimiento de presentacién y examen de un escrito de oposicion establecido en los
articulos 41 y 42;

g) los procedimientos para la modificacién de la solicitud, de conformidad con el articulo 43, apartado 2, y la
division de la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el articulo 44;

h) los datos que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea de la Unién Europea y las
modalidades de publicacién del registro a que se refiere el articulo 45, apartado 1, asi como el contenido y las
modalidades de expedicion del certificado de registro contemplado en el articulo 45, apartado 2.».

43 bis) En el apartado 47, se afiade el apartado siguiente:
«1 bis.  La tasa que deberd abonarse para renovar una marca de la Unién Europea consistird en:
a) una tasa de base;
b) las tasas de clase por las clases que excedan de aquella para la que se solicite la renovacién; y

¢) cuando proceda, el recargo por demora en el pago o en la presentacion de la solicitud de renovacién con
arreglo al apartado 3.»; [Enm. 41]

44) En el articulo 49, se suprime el apartado 3.
45) Se inserta el articulo siguiente:

«Articulo 49 bis

Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:
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a) las—modalidades—procedimentalesel procedimiento para la renovaciéon de la marca eurepea de la Unidn
Europea de conformidad con el articulo 47, incluido el tipo de tasas que deberdn abonarse; [Enm. 42]

b) el procedimiento para la modificacion del registro de una marca europea de la Union Europea prevista en el
articulo 48, apartado 2;

¢) el procedimiento para la division de una marca eurepea de la Unién Europea conforme a lo dispuesto en el
articulo 49.».

46) En el articulo 50, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.  La renuncia se declarard por escrito a la Agencia por el titular de la marca. Solo tendrd efectos una vez
inscrita. La validez de la renuncia a una marca eurepea de la Unién Europea que se declare a la Agencia tras la
presentacion de una solicitud de caducidad o de nulidad de dicha marca con arreglo al articulo 56, apartado 1,
estard supeditada a la desestimacion definitiva o la retirada de la solicitud de caducidad o de nulidad. [Enm. 43]

3. Sien el registro se hallara inscrito algtin 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 registrard si el titular
de la marca acredita haber informado al licenciatario de su intencién de renunciar; la inscripcion se efectuara al
término del plazo establecido-de-conformidad-con-elartienlo57 bisetra-ayde tres meses tras la fecha en la que
el titular de la marca demuestre a la Agencia haber informado al licenciatario de su intencion de renunciar a la
misma.». [Enm. 44]

47) En el articulo 53, apartado 1, se afiade el pdrrafo siguiente:

«Las condiciones a que se refieren las letras a), b) y ¢) del parrafo primero deberdn cumplirse en la fecha de
presentacion o la fecha de prioridad de la marca europea de la Unién Europea.».

48) En el articulo 54, los apartados 1 y 2, se suprimentas—palabras—ni-oponerse—al-uso—deJa—marea—posterior

sustituyen por el texto siguiente:

«1.  El titular de una marca de la Unién Europea que hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso
de una marca de la Unién Europea posterior en la Unién con conocimiento de ese uso, ya no podrd solicitar la
nulidad 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 de la
Unidén Europea posterior se hubiera efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el articulo 8, apartado 2, o de otro signo
anterior contemplado en el articulo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso
de una marca de la Union Europea posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté
protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrd solicitar la nulidad [...] 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 de la Union Europea posterior se
hubiera efectuado de mala fe.». [Enm. 45]

49) El articulo 56 se modifica como sigue:

(a) en el apartado 1, letra c), las palabras «en virtud de la legislacion del Estado miembro correspondiente» se
sustituyen por «en virtud de la legislacion de la Unién o de la del Estado miembro correspondiente».

(b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  La solicitud de caducidad o de nulidad no serd admisible cuando la Agencia o un tribunal de marcas
earopeas de la Union Europea, segin estos se contemplan en el articulo 95, hubiera resuelto entre las mismas
partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolucién hubiera
adquirido fuerza de cosa juzgada.».
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50) En el articulo 57, el apartado 2;-segundafrasetas—palabras~de-publieaciénr se sustituyen—per sustituye por el

texto siguiente:

«2. A instancia del titular de la marca de la Unién Europea, el titular de una marca de la Unién Europea
anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportard la prueba de que, en el curso de los cinco afios
anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca de la Unién Europea anterior ha sido objeto de un uso
efectivo en la Unién para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que 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 de la Unién Europea anterior esté registrada desde hace al menos cinco afios. Ademds, si la marca de la
Unién Europea anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco afios en la fecha de presentacion o en la
fecha de prioridad de la solicitud de marca europea de la Unién Europea, el titular de la marca de la Unién
Europea anterior aportard también la prueba de que las condiciones enunciadas en el articulo 42, apartado 2,
se cumplian en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimard la solicitud de nulidad. Si la marca de la Unién
Europea 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 solo se considerard registrada para esa
parte de los productos o servicios.». [Enm. 46]

51) En el titulo VI, se inserta la seccion siguiente:
«SECCION 6

Delegacion de poderes

Articulo 57 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

ue rige la renuncia a una marca eurepea de la Union Europea establecido en el articulo 50;
i fenlo; [Enm. 47]

a) el procedimiento q

b) los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad de una marca eurepea de la Union Europea contemplados
en los articulos 56 y 57.».

52) En el articulo 58, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisién de la Agencia enumeradas en el articulo 130,
letras a) a d), admitirdn recurso. Tanto el plazo de interposicién de recurso previsto en el articulo 60 como la
presentacion del recurso tendra efectos suspensivos..

53) Se suprime el articulo 62.
54) En el articulo 64, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  Las resoluciones de las salas de recurso solo surtirdn efecto a partir de la expiracion del plazo previsto en el
articulo 65, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a
partir de la fecha de desestimacion de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia
contra la resolucion del Tribunal General.».

55) El articulo 65 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrd recurso ante el
Tribunal General.».

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  El Tribunal General serd competente tanto para anular como para modificar la resolucion impugnada.».
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¢) Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«5.  El recurso ante el Tribunal General se interpondrd en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificacién de la resolucién de la sala de recurso.

6. La Agencia deberd adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.».

56) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 65 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

a) el contenido formal de la interposicién de recurso a que se refiere el articulo 60 y el procedimiento para la
presentacion y el examen de un recurso; [Enm. 48]

b) el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso a que se refiere el articulo 64;
[Enm. 49]

¢) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el articulo 60.».
57) El encabezamiento del titulo VIII se sustituye por el texto siguiente:

«DISPOSICIONES ESPECIFICAS SOBRE LAS MARCAS EUROPEAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACION»
(58) Entre el encabezamiento del titulo VIII y el articulo 66, se inserta el texto siguiente:

«SECCION 1

Marcas eurepeas colectivas de la Unién Europeas.

59) En el articulo 66, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Lo dispuesto en los titulos I a VIl y IX a XIV se aplicard a las marcas eurepeas colectivas de la Union
Europea, salvo disposicion contraria prevista en la presente seccién.».

(60) En el articulo 67, el apartado 1-las-palabras~en—el-plazo-establecidor se sustituye por el texto siguiente:

«1.  El solicitante de una marca colectiva de la Unién Europea deberd presentar un reglamento de uso en el

plazo establecido-decontormidad-con—elartieulo—74 bisde dos meses tras la fecha de presentacion.». [Enm. 50]
(61) El articulo 69 se sustituye por el texto siguiente:

«Articulo 69

Observaciones de terceros

Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca esropea colectiva de la Unién Europea
con arreglo al articulo 40, dichas observaciones podrdn fundarse también en los motivos especiales por los cuales
la solicitud de una marca eurepea colectiva de la Unién Europea se desestimard en virtud del articulo 68..

61 bis) En el articulo 71, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  También podrdn presentarse, de conformidad con el articulo 69, observaciones escritas relativas al
reglamento de uso modificado.». [Enm. 51]
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62) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 74 bis

Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comlslon los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artlculo 163 que espec1f1quer1 el

a%ﬁea%e—é?—apaﬁaée—l—y el contemdo éeétehe formal del reglamento de uso de la marca colecttva de la Unién
Europea, segtin se contempla en el articulo 67, apartado 2.». [Enm. 52]

63) En el titulo VIII, se afiade la seccién siguiente:
«SECCION 2

Marcas europeas de certificacion

Articulo 74 ter
Marcas europeas de certificacién

1. Una marca europea de certificacion serd una marca earopea de la Unién Europea que se describa como tal
en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica
por lo que respecta a la procedencia geogréfica, el material, el modo de fabricacién de los productos o prestacién
de los servicios, la calidad, la precisién u otras caracteristicas, de los productos y servicios que no posean esa
certificacion.

2. Toda persona juridica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho publico, podrd
solicitar marcas europeas de certificacion, a condicién de que:

a) dicha persona juridica no desarrolle una actividad empresarial que implique la entrega de productos o la
prestacién de servicios del tipo que se certifica;

b) dicha persona juridica sea competente para certificar los productos o servicios para los cuales deba registrarse
la marca.

3. No obstante lo dispuesto en el articulo 7, apartado 1, letra ¢), podrdn constituir marcas europeas de
certificacién con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
sefialar la procedencia geografica de los productos o de los servicios. La marca de certificacion no otorgard a su
titular derecho a prohibir a un tercero el uso en el tréfico econémico de tales signos o indicaciones, siempre que
dicho uso se realice con arreglo a précticas leales en materia industrial o comercial. Una marca de certificacién no
podrd oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominacién geografica.

4. Lo dispuesto en los titulos I a VII y IX a XIV se aplicard a las marcas europeas de certificacion, salvo
disposicion contraria prevista en la presente seccion.

Articulo 74 quater

Reglamento de uso de la marca

1. El solicitante de una marca europea de certificacién deberd presentar un reglamento de uso de dicha marca
en el plazo establecido-de-confornidad-con-—elartienlo74 duodecies de dos meses tras la fecha de presentacion.
[Enm. 53]

2. El reglamento de uso indicard las personas autorizadas a utilizar la marca, las caracteristicas que debe
certificar la marca, el procedimiento de comprobacién de esas caracteristicas y de supervision del uso de la marca
por parte del 6rgano de certificacion, asi como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
Articulo 74 quinquies

Desestimacion de la solicitud

1. Ademds de por los motivos de desestimaciéon de una solicitud de marca eurepea de la Union Europea
previstos en los articulos 36 y 37, la solicitud de marca europea de certificacion se desestimard cuando no se

cumpla lo dispuesto en los articulos 74 ter o 74 quater, o si el reglamento de uso es contrario al orden ptblico o a
las buenas costumbres.
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2. Lasolicitud de marca europea de certificacién serd desestimada ademds cuando se corra el riesgo de inducir
al publico a error sobre el cardcter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresién de
que se trata de algo distinto de una marca de certificacion.

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

Articulo 74 sexies
Observaciones de terceros

Cuando se dirjjan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea de certificacion con arreglo al
articulo 40, dichas observaciones podran fundarse también en los motivos especiales por los cuales la solicitud de
una marca europea de certificacién se desestimard en virtud del articulo 74 quinquies.

Articulo 74 septies
Modificacion del reglamento de uso de la marca

1. H titular de una marca europea de certificacion someterd a la Agencia cualquier reglamento de uso
modificado.

2. La modificacién no se indicard en el registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los
requisitos del articulo 74 quater o guarde relacion con alguno de los motivos de desestimaci6n sefialados en el
articulo 74 quinquies.

3. El También podrdin presentarse, de conformidad con el articulo 74 sexies, observaciones escritas relativas

al reglamento de uso modificado estard-sujeto-ato-dispuesto-en—elartferto74 sexies. [Enm. 54]

4. Alos fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirdn efecto a partir
de la fecha de inscripcion en el registro de la mencién de modificacion.

Articulo 74 octies
Cesion

No obstante lo dispuesto en el articulo 17, apartado 1, una marca europea de certificacion solo podréd cederse a
persona juridicas que cumplan los requisitos del articulo 74 ter, apartado 2.

Articulo 74 nonies
Ejercicio de la accién por violacién de marca

1. Unicamente podran ejercer acciones por violacion de marca el titular de una marca europea de certificacion
o toda persona especificamente autorizada por este a tal efecto.

2. Eltitular de una marca europea de certificacién podrd reclamar, en nombre de las personas facultadas para
utilizar la marca, la reparacién del dafio que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Articulo 74 decies
Causas de caducidad

Ademds de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 51, se declarardn caducados los derechos del
titular de la marca europea de certificacion mediante solicitud presentada ante la Agencia o mediante una
demanda de reconvenciéon en una acciéon por violacion de marca, si se cumple alguna de las siguientes
condiciones:

a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el articulo 74 ter, apartado 2;
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b) el titular no adopta 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 haya sido, en su caso, mencionada
en el registro;

¢) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al ptblico a error con arreglo al
articulo 74 quinquies, apartado 2;

d) la modificacion del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las
disposiciones del articulo 74 septies, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva
modificacion del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Articulo 74 undecies

Causas de nulidad

Ademds de por los motivos de nulidad previstos en los articulos 52 y 53, una marca europea de certificacion que

esté registrada infringiendo el articulo 74 quinquies se declarard nula mediante solicitud presentada ante la Agencia

o mediante una demanda de reconvencién en una accién por violacién de marca, salvo si el titular de la marca,

mediante una modificacion del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del articulo 74 quinquies.

Articulo 74 duodecies

Delegacién de poderes

Se otorgan a la ComlSlon los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al art1cu10 163 que espec1f1quen el

artiealo—74 el contemdo de ehehe reglamento de uso de la marca europea de certificacion
segin se contempla en el articulo 74 quater, apartado 2.». [Enm. 55]

64) El articulo 75 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 75
Forma de las resoluciones y comunicaciones de la Agencia

1. Las resoluciones de la Agencia se motivardn. Dichas resoluciones solo podrin fundarse en motivos o
pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones.

2. Toda resolucién, comunicacién o anuncio de la Agencia deberd indicar el departamento o la division de la
Agencia y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberd figurar la firma del
funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la Agencia impreso o estampado. El director
ejecutivo podrd autorizar el uso de otros medios de identificacion del departamento o la divisién de la Agencia y
del nombre del funcionario o funcionarios responsables, o de cualquier otra identificacién distinta del sello, en el
caso de que las resoluciones, comunicaciones o anuncios de la Agencia se transmitan por telefax o cualesquiera
otros medios técnicos de comunicacion.».

65) En el articulo 76, apartado 1, se afiade la frase siguiente:

«En el procedimiento de nulidad con arreglo el articulo 52, la Agencia deberd circunscribir su examen a los
motivos y alegaciones presentados por las partes.».

66) En el articulo 78, se afiade el apartado siguiente:

«5.  El director ejecutivo de la Agencia determinard los importes de los gastos que se habran de abonar,
incluidos los anticipos, en lo que respecta a las costas de la instruccion a que se refiere el articulo 93 bis, letra b).».

67) El articulo 79 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 79
Notificacion
1. La Agencia notificard de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, asi como las
comunicaciones que abran un plazo o cuya notificacién esté prevista por otras disposiciones del presente

Reglamento o de los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, o haya sido ordenada por el
director ejecutivo de la Agencia.
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2. El director ejecutivo podrd determinar qué documentos, aparte de las resoluciones con plazo para la
interposicién de recurso y las citaciones, deberdn notificarse por correo certificado con acuse de recibo.

3. la notificacion podrd realizarse por medios electronicos, segiin las modalidades que el director ejecutivo
establezca.

4. Cuando la notificacion se realice mediante anuncio publico, el director ejecutivo establecerd la forma en la
que se habrd de proceder a dicho anuncio y fijard el inicio del plazo de un mes al término del cual se considerara
notificado el documento.».

68) Se insertan los articulos siguientes:
«Articulo79 bis
Constatacion de la pérdida de derechos
Si la Agencia comprobase que se ha producido una pérdida de derechos por efecto de lo dispuesto en el presente
Reglamento o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, sin que se haya adoptado
resolucion alguna, se lo comunicara al interesado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79. Este podrd
solicitar que se adopte una resolucion al respecto. La Agencia deberd adoptar dicha resolucién en caso de
desacuerdo con la persona que la solicite; en caso contrario, la Agencia modificard sus conclusiones e informara
de ello al solicitante
Articulo 79 ter
Comunicaciones a la Agencia
Las comunicaciones dirigidas a la Agencia podrdn efectuarse por medios electrénicos. El director ejecutivo
determinard la medida en que dichas comunicaciones podrdn presentarse por medios electrénicos y las
condiciones técnicas para ello.

Articulo 79 quater

Plazos

1. El-cémputo—yta—-duraciénde Los plazos g ot doptadas—de—conformidad—eo

artietto—93 bisletratf) se computardn por afios, meses, semanas o dias enteros. El cémputo comenzard el dia
posterior a la fecha en la que suceda el acontecimiento pertinente. [Enm. 56]

2. El director ejecutivo de la Agencia determinard, antes del comienzo de cada afio civil, los dias en los que la
Agencia no estard abierta para la recepcion de documentos o en los que no se efectuard la distribucién del correo
ordinario en la localidad en la que aquella esté situada..

3. En caso de que se produzca una interrupcion general en la distribucion del correo en el Estado miembro en
el que la Agencia esté situada o de que se produzca una interrupcion efectiva de la conexion de la Agencia con los
medios de comunicacion electrénicos admitidos, el director ejecutivo determinard la duracion del periodo de
interrupcion.

4. En el caso de que circunstancias excepcionales, tales como catdstrofes naturales o huelgas, interrumpan o
perturben el buen funcionamiento de la comunicacién entre las partes en el procedimiento y la Agencia, el
director ejecutivo podra determinar, para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado considerado o
que hayan designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado, la prérroga de todos los plazos
que de otro modo expirarfan el dfa en que sobrevinieron tales circunstancias o después de esa fecha, segtin él
mismo establezca, hasta una fecha que él mismo determinard. A la hora de establecer tal fecha, el director
ejecutivo determinard el momento en que cesaron las circunstancias excepcionales. En caso de que la sede de la
Agencia se viera afectada por las circunstancias mencionadas, la decision del director ejecutivo establecerd su
aplicabilidad a todas las partes en el procedimiento.

Articulo 79 quinquies
Correccion de errores y equivocaciones manifiestas
La Agencia deberd corregir los errores lingiiisticos, los errores de transcripcion y les las equivocaciones

manifiestas en sus resoluciones, asi como los errores técnicos en el registro de la marca o en la publicacion del
registro que le sean imputables. La Agencia llevard un registro de todas las correcciones.». [Enm. 57]
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69) El articulo 80 se modifica como sigue:

(a) en el apartado 1;
se sustituye por el texto stgutente.

«1.  Cuando la Agencia efectiie una inscripcion en el registro o adopte una resolucién que adolezca de un
error manifiesto imputable a la Agencia, esta anulard la inscripcion o revocard la resolucion. Si existe una
sola parte en el procedimiento y la inscripcion o el acto lesionan sus derechos, la anulacién o revocacion
deberdn efectuarse incluso si el error no fuera evidente para dicha parte.»; [Enm. 58]

b) En el apartado 2-Ja-segundaifrase se sustituye por el texto siguiente:

«2.  La anulacién o revocacion a que se refiere el apartado 1, las efectuard, de oficio o a instancia de una
de las partes en el procedimiento, el 6rgano que haya efectuado la inscripcion o adoptado la resolucién. La
anulacion de la inscripcion en el registro o la revocacion de la resolucion se decidirdn en el plazo de un afio
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 eurepea de la Unién Europea en
cuestiéon que estén inscritos en el registro.La Agencia llevard un registro de todas las anulaciones o
revocaciones.». [Enm. 59]

¢) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.  El presente articulo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme
a los articulos 58 y 65, y de la posibilidad de que se corrijan los errores y equivocaciones manifiestas con
arreglo al articulo 79 quinquies. En caso de que se haya interpuesto recurso contra una resolucién de la Agencia
que contenga un error, el procedimiento correspondiente quedara sin objeto en el momento en que la Agencia
revoque dicha resolucion con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del presente articulo.».

70) El articulo 82 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.  El presente articulo no serd aplicable a los plazos previstos en el articulo 29, apartado 1, en el
articulo 33, apartado 1, en el articulo 36, apartado 2, en el articulo 41, apartados 1 y 3, en el articulo 47,
apartado 3, en el articulo 60, en el articulo 65, apartado 5, en el articulo 81, en el articulo 112, como tampoco
a los plazos previstos en el apartado 1 del presente articulo, ni al plazo para la reivindicacién de antigiiedad
con arreglo al articulo 34 tras la presentacion de la solicitud.».

=

el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  En caso de que la Agencia estime la solicitud, las consecuencias de la inobservancia del plazo se
considerardn no producidas. Si se ha dictado una resolucién entre la expiraciéon del plazo incumplido y la
solicitud de prosecucion del procedimiento, el drgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto
omitido revisard la resolucion y, en caso de que sea suficiente el cumplimiento del acto omitido por si solo,
modificard su resoluciéon. De no modificarse la resolucién inicial, se confirmard este extremo por escrito.».

71) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 82 bis

Interrupcién del procedimiento

1. AJdahera—de—interrumpir—o—reanudar—un El procedimiento ante, la Agencia deberd—atenerse—a—las
disposiciones-establecidas-de-conformidad-conelartfento-93 bisletrat)> se interrumpird:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad juridica tanto del solicitante o del titular de una marca de la Unién
Europea como de la persona facultada por la legislacién nacional para representar al mismo. En la medida
en que los citados hechos no afecten al poder de un representante designado de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 93, sélo se interrumpird el procedimiento a peticion de dicho representante;

b) en caso de que, por motivos juridicos, el solicitante o el titular de la marca de la Union Europea no puedan
proseguir el procedimiento ante la Agencia como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su
patrimonio;
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c) en caso de fallecimiento o incapacidad juridica del representante del solicitante o del titular de la marca de
la Union Europea o de que, por motivos juridicos, se vea imposibilitado para continuar el procedimiento
ante la Agencia como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su patrimonio.

2. Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), se haya informado a la Agencia de la
identidad de la persona facultada para proseguir ante ella el procedimiento, la Agencia comunicard a dicha
persona y a los terceros interesados que el procedimiento se reanudard a partir de la fecha que ella determine.

3. En el supuesto contemplado en el apartado 1, letra c), el procedimiento se reanudard cuando se haya
informado a la Agencia de la designacion de un nuevo representante del solicitante o cuando la Agencia haya
notificado a las demds partes la designacién de un nuevo representante del titular de la marca de la Unién
Europea. Si, tres meses después del inicio de la interrupcion del procedimiento, no se hubiera informado a la
Agencia del nombramiento de un nuevo representante, ésta dirigird al solicitante o al titular de la marca de la
Unidén Europea una comunicacion en la que se indicard:

a) en el caso de que sea aplicable el articulo 92, apartado 2, que la solicitud de marca de la Unién Europea se
considerard retirada si no se informa de dicho nombramiento en los dos meses siguientes a la fecha de
notificacion de dicha comunicacion; o

b) en el caso de que no sea aplicable el articulo 92, apartado 2, que el procedimiento se reanudard con el
solicitante o con el titular de la marca de la Unién Europea a partir de la fecha de notificacion de dicha
comunicacion.

4.  Los plazos vigentes en la fecha de interrupcién de los procedimientos respecto del solicitante o del titular

de la marca de la Unién Europea, con excepcion del plazo de pago de las tasas de renovacion, volverdn a correr a

partir del dia en que se reanude el procedimiento.». [Enm. 60]

72) El articulo 83 se sustituye por el texto siguiente:

«Articulo 83

Referencia a los principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, o en los actos delegados adoptados en

virtud del presente Reglamento, la Agencia atenderd a los principios de Derecho procedimental generalmente
admitidos en los Estados miembros.».

73) En el articulo 85, el apartado 1;

ejectcibir se sustituyer sustituye por «eﬂ—las—eeﬂdiaeﬂes—esﬂptdﬁdasfle—eei%fmdﬁd%eﬂ—d—afﬂeule%
letrai) el texto siguiente:

«1.  Recaerdn 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 articulo 119, apartado 6, todos
los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los
gastos de desplazamiento y estancia y la remuneracién de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas
fijadas para cada tipo de gastos.». [Enm. 61]

74) En el articulo 86, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«Cada Estado miembro designard a una tinica autoridad responsable de la verificacién de la autenticidad de la
resolucién y comunicard sus datos de contacto a la Agencia, al Tribunal de Justicia y a la Comision. La orden de la
ejecucion de la resolucion serd consignada en la misma por la autoridad, sin mds formalidad que la comprobacién
de la autenticidad del titulo.».

75) El articulo 87 se sustituye por el texto siguiente:

«Articulo 87

Registro de marcas eurepeas de la Unién Europea

1. La Agenc1a llevara un reglstro eﬂ—ekqﬁe—se—mseﬁbﬁaﬂ—las—méteaemﬁes—th—eefﬁ&ﬁegle—&kpfesﬁﬁe

I:a—Ageﬁe}a de marcas de la Umon Europea y lo mantendra actuahzado [Enm 62]

2. El registro estard abierto para consulta pablica. Podrd mantenerse en soporte electronico.
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3. La Agencia mantendrd una base electronica de datos con los pormenores de las solicitudes de registro de
marcas earopeas de la Unién Europea, y las inscripciones efectuadas en el registro. El pablico podré tener acceso
al contenido de dicha base de datos. El director ejecutivo establecerd las condiciones de acceso a la base de datos y
la forma en que se podrd acceder a su contenido mediante lectura automdtica, asi como las correspondientes
tarifas.».

76) El articulo 88 se modifica como sigue:
a) el titulo «Consulta ptblica» se sustituye por «Consulta pablica y conservacién de expedientesy;

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Cuando se abran los expedientes para consulta pablica conforme al apartado 2 o 3, determinados
documentos podran excluirse de los mismos. El director ejecutivo decidird los medios de consulta publica.

5. La Agencia conservard los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o un registro de
marca europea de la Unién Europea. El director ejecutivo establecerd las modalidades de conservacion de
dichos expedientes. Cuando los expedientes se conserven en formato electrénico, los documentos originales
que constituyan la base de dichos expedientes electrénicos se eliminardn transcurrido un plazo a partir de su
recepcion por la Agencia, plazo que determinard el director ejecutivo de la Agencia.».
77) El articulo 89 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 89

Publicaciones periddicas

1. La Agencia publicard periddicamente:

a) un boletin de marcas europeas de la Unién Europea que contendra las i inscripciones que se hayan hecho en el
registro, asi como todas las demds 1r1d1cac1ones

b) un diario oficial que contendrd las comunicaciones y las informaciones de carcter general que emanen del
director ejecutivo de la Agencia, asi como cualquier otra informacion relativa al presente Reglamento y a su
aplicacion.

Las publicaciones a que se refieren las letras a) y b), podrdn efectuarse por medios electronicos.

2. El Boletin de Marcas Europeas de la Union Europea se publicard en la forma y con la frecuencia que
determine el director ejecutivo.

3. El director ejecutivo podrd decidir que determinados datos se publiquen en el Diario Oficial en todas las
lenguas oficiales de la Unidn.».

78) El articulo 92 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, segunda frase, las personas fisicas o juridicas que no
tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unién deberdn
hacerse representar ante la Agencia con arreglo al articulo 93, apartado 1, en cualquiera de los procedimientos
establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentacién de una solicitud de marca eemunitaria de
la Unién Europea.

ﬂembfaﬁe—uﬂ—fepfeseﬁeaﬂfe—eemtm» [Enm 65]
79) El articulo 93 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  La representacion de personas fisicas o juridicas ante la Agencia solamente podrdn ostentarla:
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80)

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

b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevard la Agencia.

Los representantes ante la Agencia depositardn en esta, a peticion de la misma, un poder firmado, que debera
integrarse en el expediente.».

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.  El director ejecutivo de la Agencia podrd conceder una excepcion:

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

b) respecto al requisito contemplado en el apartado 2, letra a), cuando se trate de profesionales altamente
cualificados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 2, letras b) y ¢).».

«5 tatgrerpersera-podriserdada-de-baja-de
En el titulo IX, se inserta la seccién siguiente:
«SECCION 5

Atribucién de poderes

Articulo 93 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

a) los requisitos relativos a la forma de las resoluciones contempladas en el articulo 75;

b) las modalidades del procedimiento oral y de las diligencias de instruccién a las que se refieren los articulos 77
y 78;

¢) las modalidades de la notificacién a que se refiere el articulo 79;
d) el procedimiento para la constatacién de la pérdida de derechos a que se refiere el articulo 79 bis;

e) las normas relativas a los medios de comunicacién, incluidos los medios electrénicos de comunicacién a que
se hace referencia en el articulo 79 ter, que habrdn de utilizar las partes en el procedimiento ante la Agencia, y
a los formularios que la Agencia facilite;

f) las normas por las que se rigen el computo y la duracién de los plazos contemplados en el articulo 79 quater,
apartado 1;

g) el procedimiento para la correccion de los errores lingiiisticos, los errores de transcripcion y las
equivocaciones manifiestas en las resoluciones de la Agencia, y de los errores técnicos en el registro de la
marca o en la publicacién del registro que le sean imputables, a que se refiere el articulo 79 quinquies;

h) el procedimiento para la revocacién de una resolucion o la anulacién de una inscripcion en el registro a que se
refiere el articulo 80, apartado 1);

i) las disposiciones relativas a la interrupcion y reanudacion de los procedimientos ante la Agencia a que se
refiere el articulo 82 bis;

j) los procedimientos de reparto y fijacion de gastos, tal como se contemplan en el articulo 85, apartade—1);
[Enm. 67]

k) las indicaciones que se incluirdn en el registro a que se refiere el articulo 87-apartade—t; [Enm. 68]
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m) las modalidades de publicacién en el boletin de marcas earopeas de la Unién Europea de las indicaciones e
inscripciones a que se refiere el articulo 89, apartado 1, letra a), incluido el tipo de informacion y las lenguas
en las que dichas indicaciones e inscripciones habrdn de publicarse;

n) la frecuencia de las publicaciones en el diario oficial de la Agencia a que se refiere el articulo 89, apartado 1,
letra b), asi como la forma y las lenguas en las que dichas publicaciones deberdn efectuarse;

o) las modalidades de intercambio de informacion y de las comunicaciones entre la Agencia y las autoridades de
los Estados miembros y de la remision de expedientes para consulta por las jurisdicciones o las autoridades de
los Estados miembros, o a través de ellas, segtin lo previsto en el articulo 90;

p) las excepciones a la obligacién de hacerse representar ante la Agencia prevista en el articulo 92, apartado 2;
las condiciones en las que deberd nombrarse un representante comin eer-arreglo-al-artienlo-92-apartado—4;
las condiciones en las que los empleados contemplados en el articulo 92, apartado 3, y los representantes
autorizados a que se refiere el articulo 93, apartado 1, deberdn presentar a la Agencia un poder firmado para
poder ejercer la representacion; el tenor de dicha autorizacion, y las condiciones en las que se podra dar de
baja a una persona de la lista de representantes autorizados a—gue—se—refiere—el-artictlo—93;-apartade—5).».
[Enm. 70]

81) En el titulo X, el titulo de la seccion 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Aplicacion de las normas de la Uni6n relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

82) El articulo 94 se modifica como sigue:
a) Se sustituye el titulo por el texto siguiente:

«Aplicacion de las normas de la Unidn relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucién de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

=

en el apartado 1, lareferenciaal-Reglamento{CEr-1°44{2001> se sustituye por el texto siguiente:

1. Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, serdin aplicables a los procedimientos en
materia de marcas de la Unién Europea y de solicitudes de marca de la Unién Europea, asi como a los
procedimientos relativos a acciones simultdneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la
Unién Europea y de marcas nacionales, las normas de la Union relativas a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.»; [Enm. 71]

¢) se afiade el apartado siguiente:

«3.  Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (CE) n® 44/2001 englobardn, en su caso, el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecucion de resoluciones en materia civil y mercantil, formalizado el 19 de octubre

de 2005.».
83) En el articulo 96, letra c), los términos «rticulo 9, apartado 3, segunda frase» se sustituyen por «rticulo 9 ter,
apartado 2»
84) En el articulo 99, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. En las acciones citadas en el articulo 96, letras a) y c), la excepcion de caducidad o de nulidad de la marca
europea de la Unidn Europea, presentada por una via que no sea la de demanda de reconvencion, serd admisible
en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca europea de la Unién Europea podria ser
desposeido de sus derechos por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la accion..
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85) El articulo 100 se modifica como sigue:
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  El tribunal de marcas eurepeas de la Unién Europea ante el que se haya presentado una demanda de
reconvencion por caducidad o por nulidad de la marca ewrepea de la Unién Europea no procederd a examinar
dicha demanda de reconvencion hasta tanto, bien el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la
Agencia la fecha en que se haya presentado esa demanda. La Agencia inscribird el hecho en el registro. Si se
hallase pendiente ante la Agencia una solicitud de caducidad y de nulidad de la marca ewropea de la Unién
Europea , la Agencia comunicard este hecho al tribunal y suspenderd el procedimiento hasta tanto la
resolucion sobre la solicitud adquiera cardcter definitivo o se retire la solicitud.».

=

el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.  Cuando un tribunal de marcas europeas de la Unién Europea haya dictado una resoluciéon que haya
adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvencién por caducidad o por nulidad de una
marca earopea de la Unién Europea , el tribunal o cualquiera de las partes en el procedimiento nacional
remitird sin demora copia de la resolucién a la Agencia. La Agencia o cualquier otra parte interesada podra
solicitar informacién con respecto a ese envio. La Agencia inscribird en el Registro la mencion de la resolucién,
y adoptara las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.».

86) En el articulo 102, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El tribunal de marcas europeas de la Unién Europea podrd aplicar asimismo las medidas o dictar las
6rdenes previstas en la legislacion aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso.».

87) Se suprime el articulo 108.

88) En el articulo 113, el apartado 3, la f 2
ejecucién» se sustituyen sustituye por el texto stgutente

3. La Agencia comprobard si la transformacién solicitada cumple las condiciones del presente Reglamento
y, en particular del articulo 112, apartados 1, 2,4, 5 y 6, y del apartado 1 del presente articulo, asi como las
condiciones formales previstas con arreglo al articulo 114 bis: Cumplidas estas condiciones, la Agencia
transmitird la peticion a los servicios de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la mismay;

[Enm. 72]
89) En el articulo 114, el apartado 2, les-términes~elreglamento-deejecuciénr se sustituyer sustituye por el texto
siguiente:

2. La solicitud o la marca de la Union Europea, transmitida con arreglo al articulo 113, no podrd
someterse, en cuanto a su forma, por la legislacion nacional a requisitos diferentes de los sefialados en el
presente Reglamento o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento.»; [Enm. 73]

90) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 114 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen las condiciones formales que habrd de cumplir toda peticién de transformacion de una solicitud de
marca europea de la Unién Europea, las disposiciones relativas al examen de la misma, y las relativas a su
publicacién.».

91) En el articulo 116, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia podrd recurrir a expertos nacionales en comisién
de servicios o a otro personal no contratado por la Agencia. El consejo de administracién adoptard una decisién
que establezca las normas aplicables a la cesion a la Agencia de expertos nacionales en comision de servicios.».
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92) En el articulo 117Jaspalabras~ata-Ofieina» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:

«El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unién Europea se aplicard a la Agencia y su
personal». [Enm. 74]

93) El articulo 119 se modifica como sigue:
a) En el apartado 6, parrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«La traduccion deberd enviarse dentro del plazo fijado con arreglo al articulo 144 bis, letra b).»
b) se afiade el apartado siguiente:

«8.  El director ejecutivo establecerd la forma en que deberdn certificarse las traducciones.».

94) En el articulo 120, el apartado 1, les-términes~elreglamento-de—ejectciénr se sustituyer sustituye por el texto

siguiente:

«1.  Las solicitudes de marca de la Unién Europea, tal y como se definen en el articulo 26, apartado 1, y
cualquier otra informacion cuya publicacion prescriba el presente Reglamento o un acto delegado adoptado en
virtud del presente Reglamento, se publicardn en todas las lenguas oficiales de la Unién Europea.»; [Enm. 75]

95) Se suprime el articulo 122.

96) El articulo 123 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 123
Transparencia

1. ElReglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (*) se aplicard a los documentos en
poder de la Agencia.

2. El consejo de administracion adoptard las normas detalladas de aplicacién del Reglamento (CE) n® 1049/
2001.

3. Las resoluciones adoptadas por la Agencia en aplicacion del articulo 8 del Reglamento (CE) n® 1049/2001
podran dar lugar a la presentacién de una reclamacién al Defensor del Pueblo o a la interposicion de un recurso
ante el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, en las condiciones previstas, respectivamente, en los
articulos 228 y 263 del Tratado.

4. El tratamiento de los datos personales por parte de de la Agencia se ajustard a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n® 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (**).

() 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 Comisién (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

(**)  Reglamento (CE) n® 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacién de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).».

97) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 123 bis

Normas de seguridad aplicables a la proteccion de la informacién clasificada
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La Agencia aplicard los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comision para la
proteccion de la informacién clasificada de la Unién Europea (ICUE) y de la informacion sensible no clasificada,
con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la Decisién 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comision (¥). La
aplicacion de los principios de seguridad se hard extensiva a las disposiciones relativas, entre otros extremos, al
intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada informacion.

(*)  Decision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisién de 29 de noviembre de 2001 por la que se modifica su
Reglamento interno (DO L 317 de 3.12.2001, p. 1).».

98) En el titulo XII, se inserta la seccion siguiente:
«SECCION 1 bis

Funciones de la Agencia y cooperacién para fomentar la convergencia

Articulo 123 ter
Funciones de la Agencia

1. La Agencia desemperiard las siguientes funciones:

a) administrar y promover el sistema de marcas esrepeas de la Unién Europea instaurado por el presente
Reglamento;
b) administrar y promover el sistema de dibujos y modelos europeos instaurado por el Reglamento (CE) n° 6/

2002 del Consejo (*);
0) promover la convergencia de las practicas y las herramientas en el ambito de las marcas y los disefios y
modelos, en cooperacién con los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros,

incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux;

d) Las funciones contempladas en el Reglamento (UE) n°® 386/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (**);

d bis) los cometidos que le atribuya la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (***).
[Enm. 76]

2. La Agencia cooperard con las instituciones, autoridades, organismos, servicios de la propiedad industrial,
organizaciones internacionales y no gubernamentales en relacién con las funciones establecidas en el apartado 1.

3. La Agencia podrd prestar servicios de mediacion y de arbitraje con cardcter voluntario, con el fin de ayudar
a las partes a alcanzar un arreglo amistoso. [Enm. 77]

Articulo 123 quater

Cooperacion para fomentar la convergencia de practicas y herramientas

1. La Agencia, los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux cooperardn entre si para fomentar la convergencia de las practicas y las herramientas en el
dmbito de las marcas y los disefios y modelos.

Esta cooperacion abarcard, entre otros, los siguientes dmbitos de actividad: [Enm. 78]

a) desarrollo de normas comunes de evaluacion;

b) creacién de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta, bisqueda y
clasificacion a escala de la Unién;

¢) suministro e intercambio continuo de datos e informacion, y alimentacién de las bases de datos y portales a
que se refiere la letra b);

d) instauracién de normas y practicas comunes, con vistas a garantizar la interoperabilidad de los procedimientos
y sistemas en toda la Unién y mejorar su coherencia, eficiencia y eficacia;
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e) intercambio de informacion sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial, asi como
asistencia mutua a los servicios de asistencia y centros de informacién;

f) intercambio de conocimientos técnicos y ayuda en relacion con los dmbitos establecidos en las letras a) a e).

2. La Agencia definird, elaborard y coordinard proyectos comunes de interés para la Unién y para los Estados
miembros en lo que respecta a los dmbitos contemplados en el apartado 1. La definicién del proyecto establecerd
las obligaciones y responsabilidades especificas de cada servicio de la propiedad industrial participante de los
Estados miembros y de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. En todas las fases de los proyectos
comunes la Agencia consultard con los representantes de los usuarios. [Enm. 79]

3. Los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux participardn de manera efectiva en los proyectos comunes a que se refiere el apartado 2, con el fin de
garantizar su desarrollo, funcionamiento, interoperabilidad, y actualizacion.

Si, no obstante, tales proyectos dan como resultado el desarrollo de instrumentos que un Estado miembro
considera, mediante una decision motivada, que son equivalentes a instrumentos que ya existen en dicho
Estado miembro, la participacion no implicard la obligacion de aplicar los resultados de los proyectos en ese
Estado miembro. [Enm. 80]

4. Lla Agencia proporcionard ayuda financiera a los proyectos comunes de interés para la Unién y para los
Estados miembros mencionados en el apartado 2, en la medida necesaria para garantizar la participacion efectiva
de los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux en los proyectos a tenor de lo dispuesto en el apartado 3. Esa ayuda financiera podré canalizarse a través
de subvenciones. El importe total de la financiacién no superard el +6-% 20 % de los ingresos anuales de la
Agencia y cubrird la cantidad minima para cada Estado miembro para fines estrechamente relacionados con la
participacion en proyectos comunes. Los beneficiarios de las subvenciones serdn los servicios de la propiedad
industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Las subvenciones podran
otorgarse sin convocatoria de propuestas, de conformidad con las normas financieras aplicables a la Agencia y
con los principios aplicables a los procedimientos de concesién de subvenciones con arreglo al Reglamento (UE,
Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento Financiero) (***) y al Reglamento
Delegado (UE) n® 1268/2012 de la Comisién (****). [Enm. 81]

(*)  Reglamento (CE) n® 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3
de 5.1.2002, p. 1).

(**)  Reglamento (UE) n® 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan
a la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto de
los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores publico y privado en un
Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (DO L 129 de 16.5.2012, p. 1).

(***)  Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados
de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, p. 5).

(****) Reglamento (UE, Euratom) n® 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom)
n° 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(¥ Reglamento Delegado (UE) n° 1268/2012 de la Comision, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del
Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unién (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1)..

(99) En el titulo XII, las secciones 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
«SECCION 2

Consejo de administracion

Articulo 124
Funciones del consejo de administracion

1. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la seccién 5, el consejo de
administracién desempefiard las siguientes funciones:
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a)  a partir del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el articulo 128, apartado 4,
letra c), y atendiendo al dictamen de la Comision, el consejo de administracién adoptard el programa de
trabajo anual de la Agencia correspondiente al afio siguiente, y transmitird el programa de trabajo anual
adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisién;

b)  sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el articulo 128,
apartado 4, letra d), y atendiendo al dictamen de la Comision, el consejo de administracién adoptard, previo
intercambio de pareceres entre el director ejecutivo y la comisién pertinente del Parlamento Europeo, un
programa estratégico plurianual para la Agencia, que incluya la estrategia de cooperacién internacional de
esta, y transmitird el programa estratégico plurianual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comision;

¢)  a partir del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el articulo 128, apartado 4,
letra f), el consejo de administracién adoptard el informe anual y transmitird el informe anual adoptado al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisién y al Tribunal de Cuentas;

d)  sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el articulo 128,
apartado 4, letra g), el consejo de administracion adoptara el plan plurianual en materia de politica de
personal;

e) el consejo de administracion adoptard normas sobre la prevencion y la gestion de los conflictos de intereses
en la Agencia;

(@ el consejo de administracion adoptard las oportunas normas de aplicacién del Estatuto de los Funcionarios
y el Régimen aplicable a Otros Agentes de conformidad con el articulo 110 del Estatuto de los
Funcionarios;

(h) el consejo de administracién nombrard y podrd relevar de sus funciones al director ejecutivo y al director o
directores ejecutivos adjuntos con arreglo al articulo 129, y nombrard al presidente de las salas de recurso,
asi como al de cada sala y a los miembros de las salas de recurso, de conformidad con el articulo 136;

i) el consejo de administracion deberd garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y
recomendaciones que se deriven de los informes de auditorfa interna o externa y las evaluaciones a que
se refiere el articulo 165 bis, asi como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF);

i bis) El consejo de administracion definird y elaborard proyectos comunes de interés para la Unién y para los
Estados miembros de conformidad con el articulo 123 quater; [Enm. 82]

i) el consejo de administracion deberd ser consultado antes de la adopcion de las directrices relativas al
examen que la Agencia habrd de llevar a cabo y en los demds casos previstos en el presente Reglamento;

k) el consejo de administracién podrd presentar dictdmenes y solicitar informacién al director ejecutivo y a la
Comision, si lo considera necesario.
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Articulo 125
Composicion del consejo de administracién

1. El consejo de administracién estard integrado por un representante de cada Estado miembro y dos
representantes de la Comisién y un representante del Parlamento Europeo, asi como sus respectivos suplentes.
[Enm. 85]

2. Los miembros del consejo de administracion podran, con sujecién al reglamento interno, estar asistidos por
asesores 0 €xpertos.

3. La duracién del mandato serd de cuatro afios. Este mandato serd prorrogable.
Articulo 126
Presidencia del consejo de administracion

1. El consejo de administracion elegird a un presidente y a un vicepresidente de entre sus miembros. El
vicepresidente sustituird preceptivamente al presidente en caso de impedimento de este tltimo.

2. La duracién del mandato del presidente y del vicepresidente serd de cuatro afios. Este mandato serd
renovable una vez. Sin embargo, si, estando su mandato vigente, perdiesen su condicion de miembros del consejo
de administracién, el mandato expirard automdticamente en la misma fecha.

Articulo 127

Sesiones

1. El consejo de administracion se reunird por convocatoria de su presidente.

2. Eldirector ejecutivo participard en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administracion decida otra
cosa.

3. El consejo de administracion se reunird en sesién ordinaria #na-vez dos veces al aflo. Ademds, se reunird por
iniciativa de su presidente o a peticién de la Comision, del Parlamento Europeo o de un tercio de los Estados
miembros. [Enm. 87]

4. El consejo de administracion adoptarad su reglamento interno.

5. El consejo de administracion tomara sus acuerdos por mayoria absoluta de sus miembros. Sin embargo, las
decisiones cuya adopcién corresponda al consejo de administracion en virtud del articulo 124, apartado 1,
letras a) y b), el articulo 126, apartado 1, y el articulo 129, apartados 2 y 4 3, requerirdn una mayoria de dos
tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrd un solo voto. [Enm. 88]

6.  El consejo de administracion podrd invitar a observadores para que asistan a las reuniones.

7. La Agencia asumird las tareas de secretarfa del consejo de administracion.

SECCION-2 bis

Comité_siectti
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7  Heo
[Enm. 86]

SECCION 3

Director ejecutivo

Articulo 128
Funciones del director ejecutivo

1. La Agencia serd gestionada por el director ejecutivo. El director ejecutivo rendird cuentas de su gestion al
consejo de administracién.

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisién, del consejo de administracién y del Comité
presupuestario, el director ejecutivo serd independiente en el ejercicio de sus funciones, y no solicitard ni aceptard
instrucciones de ningdn Gobierno ni de ningtin otro organismo.

3. El director ejecutivo serd el representante legal de la Agencia.
4. El director ejecutivo asumird, en particular, las siguientes funciones:

a) tomara todas las medidas necesarias, en particular la adopcion de instrucciones administrativas internas y
la publicacién de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Agencia;

b) implementard las decisiones adoptadas por el consejo de administracién;

0) elaborard un proyecto de programa de trabajo anual con estimaciéon de los recursos humanos y
financieros correspondientes a cada actividad, y lo someterd a la consideracion del consejo de
administracion, previa consulta a la Comision;

d) elaborard un proyecto de programa estratégico plurianual, que incluya la estrategia de la Agencia en
materia de cooperacion internacional, y lo someterd a la consideracion del consejo de administracién,
previa consulta a la Comisién y tras un intercambio de pareceres con la comisién pertinente del
Parlamento Europeo;

e) implementard el programa de trabajo anual y el programa estratégico plurianual e informara al consejo de
administracion acerca de dicha implementacion;
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f) elaborard el informe anual sobre las actividades de la Agencia y lo someterd a la aprobacion del consejo de
administracién;
2 preparard un proyecto de plan plurianual en materia de politica de personal y lo someterd a la

consideracion del consejo de administracion, previa consulta a la Comision;

h) preparard un plan de accién sobre la base de las conclusiones de los informes de auditorfa internos o
externos y las evaluaciones, asi como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), e informard de los avances realizados a la Comision y al consejo de
administracion dos veces al afio;

i) proteger los intereses financieros de la Unién mediante la aplicacion de medidas preventivas contra el
fraude, la corrupcion y otras actividades ilegales, controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, la
recuperacion de las cantidades indebidamente abonadas, y, en su caso, la imposicion de sanciones
administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias;

) elaborard una estrategia de lucha contra el fraude de la Agencia y la someterd a la aprobacion del Comité
presupuestario;
k) a fin de garantizar una aplicacién uniforme del Reglamento, podra dirigirse a la sala de recurso ampliada

para que esta se pronuncie sobre una cuestiéon de Derecho, y, en particular, si las salas de recurso han
dictado resoluciones divergentes al respecto;

1) preparard las previsiones de ingresos y gastos de la Agencia y ejecutard el presupuesto;

I bis) sin perjuicio de lo dispuesto en los articulo 125 y 136, ejercerd, respecto del personal de la Agencia, las
competencias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a otros agentes a la autoridad facultada para
proceder a la contratacion (en lo sucesivo, las “competencias de la autoridad facultada para proceder a
los nombramientos”); [Enm. 91]

m bis) podrd presentar a la Comision cualquier propuesta de enmienda al presente Reglamento, a los actos
delegados que se adopten en virtud del mismo y a cualquier otra norma aplicable a las marcas de la
Unién Europea, previa consulta al consejo de administracion y, en el caso de que se trate de tasas y de
disposiciones presupuestarias establecidas en el presente Reglamento, al Comité presupuestario;
[Enm. 90]

n) ejercerd las competencias que le confieren el articulo 26, apartado 3; articulo 29, apartado 5; articulo 30,
apartado 2; articulo 45, apartado 3; articulo 75, apartado 2; articulo 78, apartado 5; articulos 79, 79 ter,
79 quater, articulo 87, apartado 3; articulos 88 y 89; articulo 93, apartado 4; articulo 119, apartado 8, y
articulo 144 con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento;

0) podré delegar sus funciones.

5. Asistirdn al director ejecutivo uno o varios directores ejecutivos adjuntos. En caso de ausencia o de
impedimento del director ejecutivo, el director ejecutivo adjunto o uno de los directores ejecutivos adjuntos le
sustituird siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administracién.

Articulo 129
Nombramiento y revocacién del director ejecutivo y prérroga de su mandato

1. El director ejecutivo serd contratado como agente temporal de la Agencia con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 2 bis del Régimen aplicable a Otros Agentes.

2. El director ejecutivo serd nombrado por el consejo de administracién a partir de una lista de al menos tres
candidatos propuesta por un comité de preseleccion del consejo de administracién compuesto por representantes
de los Estados miembros, la Comision y el Parlamento Europeo, tras un proceso de seleccion abierto y
transparente tras la publicacién de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial de la
Unién Europea y en otros medios. Antes de su nombramiento, podrd invitarse al candidato seleccionado por el
Consejo de Administracion a hacer una declaracion ante la comisién competente del Parlamento Europeo y
responder a las preguntas formuladas por sus miembros. A efectos de la celebracion del contrato con el director
ejecutivo, la Agencia estard representada por el presidente del consejo de administracion.
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El director ejecutivo solo podrd ser relevado de sus funciones por decision del consejo de administracion, a
propuesta de la Comision y previo informe de evaluacion elaborado por la Comisién a instancia del consejo de
administracion o el Parlamento Europeo.

3. El mandato del director ejecutivo tendrd una duracién de cinco afios. Antes de que concluya ese periodo, la
Comisién el consejo de administracién procederd a una evaluacion en la que se analizardn la actuacion del
director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Agencia. El consejo de administracion podrd prorrogar
una vez el mandato del director ejecutivo por un periodo no superior a cinco afios. Cuando adopte las decisiones
de prorroga del mandato del director ejecutivo, el consejo de administracion tendrd en cuenta el informe de
evaluacion de la actuacion del director ejecutivo asi como los cometidos y retos futuros de la Agencia.

5. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrd, al término de dicha prérroga,
participar en otro procedimiento de seleccién para el mismo puesto.

6.  El director ejecutivo adjunto o los directores ejecutivos adjuntos serdn nombrados o relevados de sus
funciones conforme a lo previsto en el apartado 2, previa consulta al director ejecutivo y, en su caso, al director
ejecutivo electo. La duracién del mandato del director ejecutivo adjunto serd de cinco afios. A—propuesta—deta
Cemistén; conforme a lo previsto en el apartado 4 3, y previa consulta al director ejecutivo, el consejo de
administracién podrd prorrogar una vez dicho mandato, por un plazo no superior a cinco afios.» [Enm. 92]
100) El articulo 130 queda modificado como sigue:

a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) un departamento encargado de la llevanza del registro;»
b) se afiade la letra siguiente:

«f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.»

101) En el articulo 132, apartado 2, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente:

«En casos especificos, que se determinardn de conformidad con el articulo 144 bis, letra c), las resoluciones se
adoptardn por un solo miembro.».

102) El articulo 133 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 133
Departamento encargado de la llevanza del registro

1. El departamento encargado de la llevanza del registro tendrd competencia para adoptar las resoluciones
relativas a las inscripciones en el registro.

2. Sera asimismo competente para llevar la lista de representantes autorizados a que se refiere el articulo 93,
apartado 2.

3. Las resoluciones del departamento serdn adoptadas por uno de sus miembros.»
103) El articulo 134 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«l.  Las divisiones de anulacién tendrdn competencia para resolver sobre lo siguiente:
a) las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca ewropea de la Unién Europea;

b) las demandas de cesion de una marca earopea de la Unién Europea, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 18.».

=

en el apartado 2, se sustituye la tercera frase por el texto siguiente:

«En casos especificos, que se determinardn de conformidad con el articulo 144 bis, letra c), las decisiones se
adoptardn por un solo miembro.»
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104) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 134 bis
Competencia general

Las resoluciones que se deriven de lo dispuesto en el presente Reglamento y que no sean competencia de un
examinador, una division de oposicion, una division de anulacién ni el departamento encargado de la llevanza del
registro serdn adoptadas por cualquier funcionario o unidad designados al efecto por el director ejecutivo.».

105) El articulo 135 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.  Las salas de recurso tendrdn competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las
resoluciones dictadas con arreglo a los articulos 131 a 134 bis.».

b) en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) por el 6rgano de las salas de recurso a que se refiere el articulo 136, apartado 4, letra a); o»
¢) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.  la sala de recurso ampliada serd asimismo competente para emitir dictimenes motivados sobre las
cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo, en virtud del articulo 128, apartado 4, letra k).».

d) en el apartado 5, se suprime la dltima frase.

106) El articulo 136 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 136
Independencia de los miembros de las salas de recurso

1. El presidente de las salas de recurso, asi como el de cada sala, serdn nombrados por un periodo de cinco
afios con arreglo al procedimiento previsto en el articulo 129 para el nombramiento del director ejecutivo.
Durante su mandato no podrén ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y mediante resolucién
adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institucién que los nombré.

2. El mandato del presidente de las salas de recurso podra ser prorrogado una vez por un periodo adicional de
cinco afios o hasta el momento de su jubilacion, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras
una evaluacién positiva de su actuacién por parte del consejo de administracion.

3. El' mandato de los presidentes de las salas podrd 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, tras una evaluacién
positiva de su actuacion por parte del consejo de administracion y previo dictamen favorable del presidente de las
salas de recurso.

4. El presidente de las salas de recurso tendrd las siguientes competencias de gestion y organizacion:

a) presidir el 6rgano de las salas de recurso encargado de definir las normas y la organizacién del trabajo de las
salas;

b) velar por la ejecucion de las resoluciones de ese érgano;

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

d) comunicar al director ejecutivo las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar las previsiones de
gastos.
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El presidente de las salas de recurso presidird la sala ampliada.

5. Los miembros de las salas de recurso serdn nombrados por un periodo de cinco afios por el consejo de
administracién. Su mandato podrd renovarse por periodos adicionales de cinco afios o hasta el momento de su
jubilacién, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluacion positiva de su
actuacién por parte del consejo de administracién y previo dictamen favorable del presidente de las salas de
recurso.

6. Los miembros de las salas de recurso no serdn relevados de sus funciones salvo por motivos graves y
mediante resolucién adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancias del consejo de administracion,
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.

7. El presidente de las salas de recurso, asi como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso serdn
independientes. No estardn sujetos en sus decisiones a instruccién alguna.

8.  Las resoluciones dictadas por la sala ampliada sobre los recursos y los dictimenes emitidos sobre cuestiones
de Derecho que le plantee el director ejecutivo con arreglo al articulo 135 vinculardn a las instancias decisorias de
la Agencia a que se refiere el articulo 130.

9.  El presidente de las salas de recurso, asi como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso no serdn
examinadores, ni miembros de las divisiones de oposicion, el departamento encargado de la llevanza del registro
o las divisiones de anulacién.».

Articulo 136 bis
Centro de mediacion y arbitraje

1.  La Agencia podrd establecer un centro de mediacion y arbitraje que sea independiente de las instancias
decisorias citadas en el articulo 130. Este centro estard ubicado dentro de las instalaciones de la Agencia.

2. Cualquier persona fisica o juridica podrd hacer uso de los servicios del centro de forma voluntaria, con el
fin de resolver de forma amistosa las controversias a que se aplique el presente Reglamento y la Directiva ...

3.  La Agencia también podrd iniciar un procedimiento de arbitraje por propia iniciativa con el fin de dar a
las partes la oportunidad de alcanzar un acuerdo de forma amistosa.

4.  El centro estard dirigido por un director que serd el responsable de las actividades del mismo.
5.  El director serd designado por el consejo de administracion.

6.  El Centro establecerd un reglamento de los procedimientos de mediacion y arbitraje, asi como normas de
trabajo internas. El reglamento de los procedimientos de mediacion y arbitraje y las normas de trabajo internas
serdn ratificados por el consejo de administracién.

7. El centro elaborard un registro de mediadores y drbitros que pueden ayudar a las partes en la resolucion
de sus controversias. Estos mediadores y drbitros deberdn ser independientes y contar con las competencias y la
experiencia pertinentes. El registro requerird la aprobacién del consejo de administracion.

8. Ni los examinadores ni los miembros de la division de la agencia o de las salas de recurso podrdin
participar en la mediacion o el arbitraje de un asunto en el que:

a) hayan tenido alguna participacion previa en los procesos sometidos a mediacién o arbitraje;
b) tengan algiin interés personal; o
¢) hayan participado previamente como representantes de una de las partes.

9.  Ninguna persona convocada para testificar como miembro de una comision de arbitraje o mediacién
podrd participar en el procedimiento de oposicion, anulacién o recurso que haya dado lugar al procedimiento de
mediacion o arbitraje.». [Enm. 93]
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107) El articulo 138 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 138
Comité presupuestario
1. El Comité presupuestario ejercerd las competencias que se le atribuyen en la presente seccion.
2. Seaplicardn al Comité presupuestario los articulos 125, 126 y 127, apartados 1 a 4, 6 y 7 mutatis mutandis.

3. El Comité presupuestario tomard sus acuerdos por mayoria absoluta de sus miembros. Sin embargo, los
acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del articulo 140, apartado 3, y del
articulo 143 requerirdn mayorfa de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrd un
solo voto.».

108) En el articulo 139, se aflade el apartado siguiente:

«4.  La Agencia remitird al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comision, dos veces al afio, un informe sobre
su situacidn financiera. Sobre la base de dicho informe, la Comisién examinard la situacién financiera de la
Agencia. [Enm. 94]

4 bis.  La Agencia establecerd un fondo de reserva que cubra un afio de sus gastos operativos, con el fin de
garantizar la continuidad de sus actividades.». [Enm. 95]

109) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 141 bis
Lucha contra el fraude

1. Afin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupcién y otras actividades ilegales en virtud del Reglamento
(CE) n® 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), la Agencia se adherird al Acuerdo Interinstitucional,
de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), y adoptard las disposiciones adecuadas, que se aplicardn a todo su personal, utilizando el
modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas estard facultado para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los
beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Uni6n.

3. La OLAF podra realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con las
disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n® 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom,
CE) n° 2185/96 del Consejo (**), con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupcion o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unién en conexion con una subvencion o un contrato financiado
por la Agencia.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperacién celebrados con terceros
paises y organizaciones internacionales, los contratos, convenios o decisiones de subvencion de la Agencia
contendran disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a efectuar tales auditorias
e investigaciones, de acuerdo con sus competencias respectivas.

5. El Comité presupuestario adoptard una estrategia de lucha contra el fraude que guarde proporcién con el
riesgo existente, teniendo presente la relacién coste-beneficio de las medidas que deban aplicarse.

(*)  Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consecjo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).

(**)  Reglamento (Euratom, CE) n® 2185/96 del Consejode 11 de noviembre de 1996 relativo a los controles y verificaciones
in situ que realiza la Comision para la proteccion de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).».
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110) El articulo 144 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 144
Tasas

1. Ademds de las tasas establecidas en el articulo 26, apartado 2; articulo 36, apartado 1, letra c); articulo 41,
apartado 3; articulo 44, apartado 4; articulo 47, apartados 1 y 3; articulo 49, apartado 4; articulo 56, apartado 2;
articulo 60; articulo 81, apartado 3; articulo 82, apartado 1; articulo 113, apartado 1, y articulo 147, apartado 5,
deberdn abonarse tasas en los supuestos siguientes:

a) expedicién de una copia del certificado de registro;

b) inscripcién de una licencia o de otro derecho sobre una marca esropea de la Unién Europea;

¢) inscripcién de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca esrepea de la Unién Europea;
d) anulacién de la inscripcién de una licencia o de otro derecho;

e) modificacién de una marca europea de la Unién Europearegistrada;

f) expedicién de un extracto del registro;

g) consulta publica de los expedientes;

h) expedicién de copias de los documentos de los expedientes;

i) expedicién de copias autenticadas de la solicitud;

j) comunicacion de informacién contenida en un expediente;

k) revision de la fijacién de los gastos procesales que deban reembolsarse.

2. La cuantia de las tasas a que se refiere el apartado 1 deberd fijarse en los niveles que se indican en el anexo
-I, de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equlhbrlo del presupuesto
dela Agencia, eVltando al mismo tiempo la acumulacién de excedentes 1mp0rtantes

3. El director ejecutivo fijard el importe que deberd abonarse por todo servicio que preste la Agencia distinto
de los contemplados en el apartado 1 y por las publicaciones de la Agencia con arreglo a los criterios establecidos
en el acto delegado que se adopte de conformidad con el articulo 144 bis, letra d). La cuantia cobrada no excederd
de lo necesario para cubrir los costes del servicio concreto prestado por la Agencia.

4. El director ejecutivo podrd, con arreglo a los criterios establecidos en el acto delegado que se adopte de
conformidad con el articulo 144 bis, letra d), adoptar las medidas siguientes:

a) podrd determinar qué métodos de pago especificos, distintos de los establecidos de conformidad con el
articulo 144 bis, letra d), estardn autorizados, en particular los depésitos en cuentas corrientes mantenidas en
la Agencia.

b) podrd determinar los minimos por debajo de los cuales no se reembolsard cantidad alguna abonada en exceso
en concepto de tasas o tarifas;

¢) podré renunciar a la al cobro forzoso de todo importe adeudado, cuando se trate de un importe muy reducido
o0 su cobro sea demasiado incierto

Cuando puedan utilizarse los medios de pago mencionados en la letra a), el director ejecutivo fijard la fecha en la
que se considerardn efectuados los pagos a la Agencia.».
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111) Se aflade la seccion siguiente:
«SECCION 6

Delegacion de poderes

Articulo 144 bis
Delegacion de poderes

Se otorgan a la Comisién poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados dirigidos a
establecer:

a) los criterios especificos que regirdn el régimen lingiiistico contemplado en el articulo 119;

b) los casos especificos en los que las decisiones de oposicion y de anulacién se adoptardn por un solo miembro,
de conformidad con el articulo 132, apartado 2, y el articulo 134, apartado 2;

». [Enm. 98]
112) En El articulo 145es—téeminos~sus—reglamentos-de-aplicacién» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:

«Articulo 145
Aplicacion de las disposiciones

Salvo que se disponga de otro modo en el presente titulo, el presente Reglamento y los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento se aplicardn a las solicitudes de registro internacional efectuadas
en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo “las solicitudes internacionales” y “el
Protocolo de Madrid”, respectivamente) basadas en una solicitud de marca de la Unién Europea o en una
marca de la Unién Europea, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo “los
registros internacionales” y “la Oficina Internacional”, respectivamente) que designen a la Unién Europea.».
[Enm. 99]

113) En el articulo 147, los apartados 4, 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«4.  La presentacion de una solicitud internacional estard sujeta al pago de una tasa a la Agencia. Cuando el
registro internacional haya de basarse en una marca eurepea de la Union Europea una vez que esta se registre, la
tasa deberd abonarse en la fecha de registro de la marca europea de la Union Europea. La solicitud no se
considerard presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

5 asohetrmd e

6. La Agencia examinara si la solicitud internacional cumple las condiciones establecidas en el articulo 146 y
en los apartados 1, 3 y 5 del presente articulo.

7. La Agencia remitird lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud internacional.». [Enm. 100]
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114) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 148 bis
Notificacién de la nulidad de la solicitud de base o el registro
Es Durante un plazo de cinco afios a partir de la fecha del registro internacional, la Agencia notificard a la Oficina

Internacional los hechos y las resoluciones que afecten a la validez de la solicitud o el registro de marca eurepea de
la Unién Europea en el que se haya basado el registro internacional.». [Enm. 101]

115) En-elartietrlo 149, se-aftade lafrasesiguiente:

[Enm. 102]

116) En el articulo 154, se suprime el apartado 4.
117) Se inserta el articulo siguiente:

«Articulo 154 bis

Marcas colectivas y de certificacion

Cuando un registro internacional se fundamente en una solicitud de base o un registro de base relatlvo a una
marca colectiva, una marca de certlflcacwn o una marca de garantia,

bisletra{)-el registro internacional que designe a la Unién
Europea deberd gestionarse como marca colectiva de la Unién Europea. El titular del registro internacional
presentard directamente a la Agencia el reglamento de uso de la marca, segiin lo dispuesto en el articulo 67, en
un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique a la Agencia el registro
internacional.». [Enm. 103]

118) Se suprime el articulo 155.
119) El articulo 156 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2-Jes-términes—~seis—meses» se sustituyen sustituye por «un—mes» el texto siguiente:

«2.  El escrito de oposicién se presentard dentro de un plazo de tres meses que empezard a contar
transcurrido un mes desde la fecha de la publicacién efectuada con arreglo a lo establecido en el
articulo 152, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposicion no se considerard debidamente
presentada la oposicion.», [Enm. 104]
(b) se suprime el apartado 4.
120) Se insertan los articulos siguientes:
«Articulo 158 bis

Efecto juridico de la inscripcion de las cesiones

La inscripcién del cambio de titularidad de un registro internacional en el Registro Internacional surtird los
mismos efectos que la inscripcion de una cesion en el registro con arreglo al articulo 17.

Articulo 158 ter

Efecto juridico del registro de licencias y otros derechos

La inscripcién de una licencia o de una restriccién del derecho de disposicion del titular en relaciéon con un
registro internacional en el Registro Internacional surtird los mismos efectos que la inscripcién de una licencia, un
derecho real, una ejecucién forzosa o un procedimiento de insolvencia en el registro con arreglo a los
articulos 19, 20, 21 y 22, respectivamente.

Articulo 158 quater

Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o restricciones del derecho de disposicion del titular
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: a etra—h); La Agencia remitird a la Oficina
Internacmnal las sohc1tudes de registro de un camb1o de tltularldad una licencia o una restriccion del derecho de
disposicion del titular, la modificacion o anulacién de una licencia o la supresion de una restriccién del derecho de
disposicion del titular que le hayan sido presentadas.». [Enm. 105]

121) El articulo 159 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) en designacién de un Estado miembro parte en el Protocolo de Madrid, siempre que en la fecha en que se
solicitara la transformaci6n fuera posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al
Protocolo de Madrid. Se aplicardn los articulos 112 a 114..

en el apartado 2, se suprimentostérminos~o—del-Arreglo-de Madrid sustituye por el texto siguiente:

2. A la solicitud de marca nacional o a la designacion de un Estado miembro parte del Protocolo de
Madrid resultantes de la transformacion de la designacion de la Unién Europea efectuada mediante un
registro internacional, le corresponderd, 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 Unién Europea con arreglo al apartado 2 del articulo 3 ter del Protocolo de Madrid, si esta wiltima se
llevé a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la
antigiiedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al articulo 153.». [Enm. 106]

=

122) En el titulo XIII, se inserta la seccién siguiente:
«SECCION 4

Atribucién de poderes

Articulo 161 bis
Delegacién de poderes

Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar, de conformidad con el articulo 163, actos delegados que
especifiquen:

a) los requisitos formales de una solicitud internacional segtinse-contemplaen—elartieslo147-apartade—5; el
procedimiento de examen de la solicitud internacional con arreglo al articulo 147, apartado 6, y las
modalidades de transmision de la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al articulo 147,
apartado 4; [Enm. 107]

b) las modalidades de la notificacion prevista en el articulo 148 bis;

¢) los requisitos formales de una solicitud de extension territorial i f el
procedimiento para el examen de esos requisitos y las modalidades de transmision de la solicitud de extension
territorial a la Oficina Internacional; [Enm. 108]

d) el procedimiento para presentar una reivindicaciéon de antigiiedad con arreglo al articulo 153;

e) los procedimientos de examen de los motivos de denegacién absolutos a que se refiere el articulo 154 y de
presentacion y examen de un escrito de oposicion, de conformidad con el articulo 156, incluidas las
preceptivas comunicaciones a la Oficina Internacional;

f) los procedimientos relativos a los registros internacionales a que se refiere el articulo 154 bis;

@) los casos en que la Agencia deberd notificar a la Oficina Internacional la anulacién de los efectos de un registro
internacional con arreglo a lo dispuesto en el articulo 158, asi como la informacién que dicha notificacién

deberd contener;

h) las modalidades de transmision de las solicitudes contempladas en el articulo 158 quater a la Oficina
Internacional;

i) los requisitos que habrd de satisfacer toda solicitud de transformacién presentada de conformidad con el
articulo 159, apartado 1;

j) los requisitos formales de las solicitudes de transformacion a que se refiere el articulo 161 y los
procedimientos para dicha transformacion;
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k) las modalidades de las comunicaciones entre la Agencia y la Oficina Internacional, incluidas las

comunicaciones que deban efectuarse en virtud del artferle—47—apartade—4—el articulo 148 bis, el

articulo 153, apartado 2, y el articulo 158 quater.». [Enm. 109]
123) Se suprime el articulo 162.
124) Se suprime el articulo 163.
125) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 163 bis
Ejercicio de la delegacion

1. Se otorgan a la Comisi6n los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el
presente articulo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los articulos 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis,
65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis y 161 bis se otorgan a la Comisién por un periodo de tiempo
indefinido.

3. La delegacion de poderes mencionada en el apartado 2 podrd ser revocada en cualquier momento por el
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decision de revocacién pondrd término a la delegacion de los poderes
que en ella se especifiquen. La decision de revocacion surtird efecto al dia siguiente de su publicacién en el Diario
Oficial de la Union Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectard a la validez de los actos
delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisién adopte un acto delegado, lo notificard simultineamente al Parlamento
Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los articulos 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis,
74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis y 161 bis entrardn en vigor tinicamente si, en un plazo de cuatro meses desde
su notificacién al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones,
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisiéon de que no las
formulardn. El plazo se prorrogard dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.». [Enm. 110]

126) Se suprime el articulo 164.
127) Se inserta el articulo siguiente:
«Articulo 165 bis

Evaluacion y reexamen

1. Antes de 2019 y a continuacién cada cinco afios, la Comision ereargara-una-—evaluacién evaluard sebre la
aplicacion del presente Reglamento. [Enm. 112]

2. La evaluacién examinard el marco juridico de la cooperacion entre la Agencia, de un lado, y los servicios
centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, de
otro, prestando especial atencién al mecanismo de financiacién. La evaluacion evaluard ademds el impacto, la
eficacia y la eficiencia de la Agencia y de sus métodos de trabajo. La evaluacion examinard, en particular, la posible
necesidad de modificar el mandato de la Agencia, y las repercusiones financieras de toda modificacion de ese
género.

3. La Comision remitird el informe de evaluacion, junto con las conclusiones que extraiga del mismo, al
Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administracion. El resultado de la evaluacion se publicara.

4. En evaluaciones alternas se hard balance de los resultados alcanzados por la Agencia a la vista de sus
objetivos, mandato y funciones. Si la Comisién considera que, a la luz de sus objetivos, mandato y funciones, deja
de estar justificada la continuidad de la Agencia, podrd proponer que se derogue el presente Reglamento.».
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Importe de las tasas
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Las tasas que deberdn abonarse de conformidad con el presente Reglamento y con el Reglamento (CE) n° 2868/

95 serdn las siguientes:

1. Tasa de base por la solicitud de una marca individual
(articulo 26, apartado 2 — Regla 4, letra a))

925 EUR

1 bis. Tasa de bisqueda de una solicitud de marca de la
Unién Europea (articulo 38, apartado 2 — Regla 4, letra c))

El importe de 12 EUR multiplicado por el
nimero de oficinas centrales de la propie-
dad industrial mencionados en el ar-
ticulo 38, apartado 2; la Agencia
publicard en su Diario Oficial dicha
cantidad y los cambios posteriores

1 ter.  Tasa de base por la solicitud de una marca individual
por via electrénica (articulo 26, apartado 2 — Regla 4, letra a))

775 EUR

1 quater. Tasa de base por la solicitud de una marca
individual por via electronica utilizando la base de datos de
clasificacion en linea (articulo 26, apartado 2 — Regla 4,
letra a))

725 EUR

2. Tasa por la segunda clase de productos y servicios de una
marca individual (articulo 26, apartado 2 — Regla 4, letra b))

50 EUR

2 bis.  Tasa por la tercera clase de productos y servicios de una
marca individual (articulo 26, apartado 2 — Regla 4, letra b))

75 EUR

2 ter.  Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda
de tres de una marca individual (articulo 26, apartado 2 —
Regla 4, letra b))

150 EUR

3. Tasa de base por la solicitud de una marca colectiva
(articulo 26, apartado 2, y articulo 66, apartado 3 — Regla 4,
letra a), y Regla 42)

1000 EUR

3 bis.  Tasa de base de solicitud de una marca colectiva por via
electrénica utilizando la base de datos de clasificacion en linea
(articulo 26, apartado 2, y articulo 66, apartado 3 — Regla 4,
letra a), y Regla 42)

950 EUR

4.  Tasa por la segunda clase de productos y servicios de una
marca individual (articulo 26, apartado 2, y articulo 66,
apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)

50 EUR

4 bis.  Tasa por la tercera clase de productos y servicios para
una marca individual (articulo 26, apartado 2, y articulo 66,
apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)

75 EUR

4 ter.  Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda
de tres de una marca colectiva (articulo 26, apartado 2, y
articulo 66, apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)

150 EUR
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5.  Tasa de oposicion (articulo 41, apartado 3 — Regla 17,| 350 EUR
apartado 1)

7. Tasa de base por el registro de una marca individual |0 EUR
(articulo 45)

8.  Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de| 0 EUR
tres de una marca individual (articulo 45)

9. Tasa de base por el registro de una marca colectiva|0 EUR
(articulo 45 y articulo 66, apartado 3)

10.  Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de | 0 EUR
tres de una marca colectiva (articulo 45 y articulo 64,
apartado 3)

11. Tasa de recargo por pago fuera de plazo de la tasa de|0 EUR
registro (articulo 162, apartado 2, punto 2)

12.  Tasa de base por la renovacion de una marca individual | 1150 EUR
(articulo 47, apartado 1 — Regla 30, apartado 2, letra a))

12 bis. Tasa de base por la renovacion de una marca|1000 EUR
individual por via electrénica (articulo 47, apartado 1 — Regla
30, apartado 2, letra a))

13.  Tasa de renovacién por la segunda clase de productos y | 100 EUR
servicios de una marca individual (articulo 47, apartado 1 —
Regla 30, apartado 2, letra b))

13 bis.  Tasa de renovacion por la segunda clase de productos | 150 EUR
y servicios de una marca individual (articulo 47, apartado 1 —
Regla 30, apartado 2, letra b))

13 ter.  Tasa de renovacion por cada clase de productos y|300 EUR
servicios que exceda de 3 de una marca individual (articulo 47,
apartado 1 — Regla 30, apartado 2, letra b))

14. Tasa de base por renovacion de marca colectiva|1275 EUR
(articulo 47, apartado 1, y articulo 66, apartado 3 — Regla
30, apartado 2, letra a), y Regla 42)

15.  Tasa de renovacién por la segunda clase de productos y | 100 EUR
servicios de una marca colectiva (articulo 47, apartado 1, y
articulo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2, letra b), y
Regla 42)

15 bis.  Tasa de renovacion por la tercera clase de productos y | 150 EUR
servicios para una marca colectiva (articulo 47, apartado 1, y
articulo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2, letra b), y
Regla 42)

15 ter.  Tasa de renovacion por cada clase de productos y | 300E UR
servicios que exceda de tres de una marca colectiva (articulo 47,
apartado 1, y articulo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2,
letra b), y Regla 42)
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16. Tasa de recargo por pago fuera de plazo de la tasa de
renovacion o por la presentacion fuera de plazo de la solicitud de
renovacion (articulo 47, apartado 3 — Regla 30, apartado 2,
letra c))

25% de la tasa de renovacion pagada
tardiamente, hasta un mdximo de 1150
EUR

17. Tasa por la solicitud de caducidad o de nulidad
(articulo 56, apartado 2 — Regla 39, apartado 1)

700 EUR

18.  Tasa de recurso (articulo 60 — Regla 49, apartado 3)

800 EUR

19. Tasa de solicitud de restitutio in integrum (articulo 81,
apartado 3)

200 EUR

20. Tasa de solicitud de transformacion de una solicitud de
marca de la Unién Europea o de una marca de la Unién Europea
(articulo 113, apartado 1, también en relacion con el
articulo 159, apartado 1) — Regla 45, apartado 2, también
en relacion con la Regla 123, apartado 2)

200 EUR

a) en solicitud de marca nacional

b) en designacion de Estados miembros partes del Arreglo de
Madrid

21. Tasa de continuacion del procedimiento (articulo 82,
apartado 1)

400 EUR

22.  Tasa de declaracién de division de una marca de la Union
Europea registrada (articulo 49, apartado 4) o de solicitud de
una marca de la Unién Europea (articulo 44, apartado 4);

250 EUR

23.  Tasa de solicitud de inscripcion de una licencia u otro
derecho sobre una marca de la Unién Europea registrada
(articulo 162, apartado 2, letra c) — Regla 33, apartado 2) o de
solicitud de una marca de la Uniéon Europea (articulo 157,
apartado 2, letra d) — Regla 33, apartado 4);

200 EUR por registro, si bien, cuando se
presenten diversas solicitudes en una
misma solicitud o simultdneamente, el
importe de las tasas no podrd exceder de
1000 euros

a) concesion de una licencia;

b) transmisién de una licencia;

¢) constituciéon de un derecho real;

d) transmision de un derecho real;

e) ejecucion forzosa;

24.  Tasa de anulacién de la inscripcion de una licencia u otro
derecho (articulo 162, apartado 2, letra e) — Regla 35,
apartado 3)

UR por anulacién, si bien, cuando se
presenten diversas solicitudes en una
misma solicitud o simultdneamente, el
importe de las tasas no podrd exceder de
1000 euros

25.  Tasa de modificacion de una marca de la Unién Europea
registrada (articulo 162, apartado 2, letra f) — Regla 25,
apartado 2)

200 EUR
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26. Tasa de expedicion de una copia de solicitud de marca de
la Unién Europea (articulo 162, apartado 2, letra j) — Regla 89,
apartado 5), de una copia del certificado de registro
(articulo 162, apartado 2, letra b) — Regla 24, apartado 2) o
de un extracto del registro (articulo 162, apartado 2, letra g) —
Regla 84, apartado 6);

a) copia o extracto no certificados; 10 EUR
b) copia o extracto certificados 30 EUR
27.  Tasa de consulta piiblica de los expedientes (articulo 162, | 30 EUR
apartado 2, letra h) — Regla 89, apartado 1)

28. Tasa de expedicion de copias de los documentos de los
expedientes (articulo 162, apartado 2, letra k) — Regla 89)

a) copia no certificada; EUR 10
b) copia certificada, EUR 30
recargo por pdgina que exceda de 10 EUR 1
29.  Tasa de datos contenidos en un expediente (articulo 162, | 10 EUR
apartado 2, letra k) — Regla 90)

30.  Tasa de revision de la fijacion de los gastos procesales que | 100 EUR
deben reembolsarse (articulo 162, apartado 2, letra 1) — Regla

94, apartado 4)

31.  Tasa de presentacion de una solicitud internacional a la| 300 EUR

Agencia (articulo 147, apartado 5)»

[Enm. 111]

Articulo 1 bis

El Reglamento (CE) n° 2868/95 se modifica como sigue:

1) Se suprime la Regla 4.

2) En la Regla 30, se suprime el apartado 2. [Enm. 113]

Articulo 1 ter

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 2869/95.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderdn hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo (*) [Enm. 114]

)

La tabla de correspondencias se elaborard tras la celebracion de un acuerdo interinstitucional sobre el presente Reglamento.
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Articulo 2

El presente Reglamento entrard en vigor el [indiquese la fecha correspondiente a 90 dias después de su publicacién en el
Diario Oficial de la Unién Europea].

El articulo 1, apartado 9; apartado 10, letra b); apartados 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71,72,73,75,76,77,78,79, 88, 89, 93, 94, 99, en la medida en que se refiera al
articulo 128, apartado 4, letra n); apartado 101; apartado 103, letra b); apartado 105, letra d); apartados 112, 113, 114,

115, 117, 120, 123 y 124, serdn de aplicacion a partir de [indiquese el primer dia del primer mes a contar desde el
decimoctavo mes siguiente a la fecha indicada en el parrafo primero].

El presente Reglamento serd obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente



