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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

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n°® 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria (') modificado por el Reglamento
(CE) n® 3288/94 (?), y, en particular, su articulo 140,

Considerando que el Reglamento (CE) n® 40/94 (en lo sucesivo deno-
minado «el Reglamento»), crea un nuevo sistema de marcas que permite
obtener una marca con efectos en todo el territorio de la Comunidad
mediante la presentacion de una solicitud ante la Oficina de armoniza-
cién del mercado interior (marcas, disefios y modelos) (en lo sucesivo
denominada «la Oficinay);

Considerando que, a tal efecto, en el Reglamento se incluyen, en parti-
cular, las disposiciones por las que se establece un procedimiento de
registro de marcas comunitarias y de gestion de las mismas, un proce-
dimiento de recurso contra las decisiones de la Oficina y un procedi-
miento de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria;

Considerando que el articulo 140 del Reglamento prevé que las normas
de desarrollo de dicho Reglamento se fijaran mediante un Reglamento
de ejecucion;

Considerando que el Reglamento de ejecucion sera adoptado de confor-
midad con el procedimiento establecido en el articulo 141 del Regla-
mento;

Considerando que el presente Reglamento de ejecucion establece, por
consiguiente, las disposiciones necesarias para la ejecucion de lo dis-
puesto en el Reglamento sobre la marca comunitaria;

Considerando que estas disposiciones deben garantizar un funciona-
miento correcto y eficaz de los procedimientos de marca ante la Oficina;

Considerando que, con arreglo a la dispuesto en el apartado 1 del
articulo 116 del Reglamento, todos los elementos de la solicitud de
marca comunitaria que se especifican en el apartado 1 de su articulo 26
y cualquier otra informacion cuya publicacion prescriba el presente
Reglamento de ejecucion se publicardn en todas las lenguas oficiales
de la Comunidad;

Considerando que, no obstante no es oportuno que la propia marca, los
nombres, direcciones, fechas y demas datos similares se traduzcan y
publiquen en todas las lenguas oficiales de la Comunidad;

Considerando que la Oficina debe facilitar impresos normalizados en
todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea para los procedi-
mientos que se presenten ante ella;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité previsto en el articulo 141 del Regla-
mento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

() DO n° L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.
() DO n° L 349 de 31. 12. 1994, p. 83.
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Articulo 1

Las normas de ejecucion del Reglamento quedan establecidas como
sigue:

¢)

d)

g)

h)

TITULO 1
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Regla 1
Contenido de la solicitud
La solicitud de marca comunitaria debera contener:

una instancia de registro de la marca como marca comunitaria,

la mencion del nombre, direccion y nacionalidad del solicitante, asi
como del Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un
establecimiento. Las personas fisicas se designaran por su nombre
y apellidos. Las personas juridicas, asi como las entidades juridicas
a las que se refiere el articulo 3 del Reglamento, se designaran
mediante su denominacion oficial, que incluira la forma juridica de
la entidad y se podra abreviar de manera usual. Se podran indicar
los niimeros de teléfono y fax, la direccion de correo electronico,
asi como cualesquiera otros datos de los medios a través de los
cuales el solicitante acepte recibir comunicaciones. En principio, no
se debera mencionar mas de una direccion por solicitante; cuando
se indiquen varias direcciones, unicamente se tomara en conside-
racion la primera, a no ser que el solicitante designe otra direccion
como direccion para notificaciones;

una lista de los bienes y servicios para los que se solicite el registro
de la marca, con arreglo a la Regla 2 »M2 , o una referencia a la
lista de los productos y servicios de una solicitud de marca comu-
nitaria anterior <«;

una reproduccion de la marca de conformidad con la Regla 3;

si el solicitante hubiera designado a un representante, la mencion
de su nombre y su direccion profesional de conformidad con la
letra b); si el representante tuviera mas de una direccioén profesional
o0 si existieran dos o mas representantes con diferentes direcciones
profesionales, en la solicitud se debera indicar qué direccion ha de
ser utilizada como direccion para notificaciones; si no fuera asi,
solo se tendra en cuenta como direccion para notificaciones la
primera que se mencione;

cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Reglamento,
una declaracion en tal sentido en la que se indique la fecha y el
pais en que o para el que se presentd tal solicitud anterior;

cuando se reivindique la prioridad de exposicion, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento, una declaracion
en tal sentido en la que se indique la denominacion de la exposi-
cion y la fecha de la primera presentacion de los bienes o servicios;

en caso de que se reivindique la antigiiedad de una o varias marcas
anteriores, registradas en un Estado miembro, incluidas las marcas
registradas en los paises del Benelux o registradas con arreglo a
convenios internacionales con efectos en un Estado miembro (en lo
sucesivo denominadas «marcas registradas anteriores, mencionadas
en el articulo 34 del Reglamento»), en virtud de lo dispuesto en el
articulo 34 del Reglamento, una declaracion en tal sentido, en la
que se indique el Estado o Estados miembros en que se registrd, o
para los que se registrd, la marca anterior, la fecha de efecto del
registro en cuestion, el numero del registro pertinente, y los pro-
ductos y servicios para los que se registra la marca;
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)

k)

D

cuando proceda, una mencion de que la solicitud se refiere al
registro de una marca comunitaria colectiva de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento;

una indicacion de la lengua en que se ha presentado la solicitud y
de la segunda lengua, con arreglo al apartado 3 del articulo 115 del
Reglamento;

la firma del solicitante o su representante de conformidad con la
regla 79;

cuando proceda, la peticion del informe de busqueda al que se hace
referencia en el articulo 39, apartado 2, del Reglamento.

La solicitud de marca comunitaria colectiva podra incluir su regla-
mento de uso.

La solicitud podra constar de una declaracion del solicitante por la
que se comprometa a no alegar derecho de exclusividad sobre un
elemento de la marca que no posea caracter distintivo que debera
especificar el solicitante.

En caso de pluralidad de solicitantes, la solicitud debera contener
preferentemente la designacion de un solicitante o de un represen-
tante como representante comun.

Regla 2
Lista de productos y servicios

La clasificacion comin mencionada en el articulo 1 del Arreglo de
Niza relativo a la clasificacion de productos y servicios para el
Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modifi-
cado, se aplicara a la clasificacion de productos y servicios.

La lista de productos y servicios debera formularse de tal modo
que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga
posible que cada articulo esté clasificado en una sola clase de la
clasificacion del Arreglo de Niza.

Los productos y servicios se agruparan preferentemente de acuerdo
con las clases de la clasificacion del Arreglo de Niza; cada grupo
ira precedido del numero de la clase de dicha clasificacion a la que
pertenece el grupo de productos o servicios y figurara en el orden
de las clases de dicha clasificacion.

La clasificacion de productos y servicios servira exclusivamente a
efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerara que los
productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en
la misma clase de la clasificacion del Arreglo de Niza, ni que los
productos y servicios difieren entre si por que aparezcan en dife-
rentes categorias de dicha clasificacion.

Regla 3
Representacion de la marca

Si el solicitante no desease reivindicar, ninguna representacion
grafica o color especificos, la marca se reproducira en la solicitud
en escritura normal, por ejemplo, mediante letras, cifras y signos de
puntuacion mecanografiados. Estara autorizado el uso de mintiscu-
las y mayusculas, que se respetara en las publicaciones de la marca
y en su registro por parte de la Oficina.

En todos aquellos casos distintos de los contemplados en el apar-
tado 1, salvo en los casos en los que la solicitud se presente por
medios electronicos, la marca deberd reproducirse en hoja aparte,
separada de aquélla en la que figure el texto de la solicitud. Las
dimensiones de la hoja en la que se reproduzca la marca no seran
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superiores al formato DIN A 4 (29,7 cm x 21 cm) y la superficie
utilizada para la reproduccion (formato de la composicion) no ex-
cederd de 26,2 cm x 17 cm. A la izquierda se dejara un margen de
al menos 2,5 cm. En los casos en que no sea evidente, se indicara
la posicion correcta de la marca con la mencion «parte superior» en
cada reproduccion. La calidad de la reproduccion de la marca
debera permitir su reduccion o ampliacion al formato de la publi-
cacion en el boletin de marcas comunitarias, de 8 cm X 16 cm
COmMo MAaximo.

En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado 2, se
hara mencion de ello en la solicitud. En ella podra figurar una
descripcion de la marca.

Cuando se solicite el registro de marcas tridimensionales, se hara
mencion de ello en la solicitud. La representacion consitird en una
reproduccion fotografica o una representacion grafica de la marca.
La representacion podra constar de hasta seis perspectivas diferen-
tes de la marca.

Cuando se solicite el registro en color, la representacion de la
marca contemplada en el apartado 2 consistira en la reproduccion
en color de la marca. También se indicaran, por escrito, los colores
que figuren en la marca y se podra afadir la referencia a un codigo
de color reconocido.

Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la represen-
tacion de la marca consistira en una representacion grafica del
sonido, en concreto, una notacién musical; cuando la solicitud se
presente por medios electronicos, podra ir acompafiada de un ar-
chivo electronico que contenga el sonido. El presidente de la Ofi-
cina determinard los formatos y el tamafio maximo del archivo
electronico.

Regla 4

Tasas de solicitud

La solicitud dara lugar al pago de:

a)

una tasa de base;

b) una tasa por cada clase que exceda de tres a la que pertenezcan los

¢)

productos o servicios de conformidad con lo dispuesto en la regla 2;

una tasa de busqueda, cuando proceda.

Regla 5

Presentacion de la solicitud

. La Oficina indicara en los documentos que compogan la solicitud la

fecha de su recepcion y el nimero de expediente de la misma. La
Oficina facilitara de inmediato al solicitante un recibo en el figurara
al menos el nimero de expediente, una reproduccion, descripcion u
otra identificacion de la marca, la naturaleza y el nimero de docu-
mentos y la fecha de recepcion.

. Si la solicitud se presentase ante el servicio central de la propiedad

industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del
Benelux, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del
Reglamento, el organismo en el que se presente la solicitud debera
numerar todas sus paginas en numeracion arabiga. Antes de llevar a
cabo la transmision, la Oficina ante la que se haya presentado la
solicitud debera sefalar en los documentos que compongan la soli-
citud la fecha de recepcion y el niimero de paginas. Sin mayor
dilacion dicha Oficina expedira al solicitante un recibo en el que
debera figurar al menos la naturaleza y el numero de los documentos
y la fecha de su recepcion.



1995R2868 — ES — 01.05.2009 — 004.001 — 6

3. Si la Oficina recibiese una solicitud remitida por el servicio central
de la propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de
marcas del Benelux, debera indicar en la solicitud la fecha de re-
cepcion y el namero de expediente y, sin mayor dilacion, debera
expedir un recibo al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en
la segunda frase del apartado 1, en el que se indique la fecha de
recepcion en la Oficina.

Regla 5 bis
Informe de busqueda

Para la elaboracion de los informes de busqueda se utilizara un formu-
lario normalizado que contenga, al menos, la siguiente informacion:

a) el nombre de los servicios centrales de la propiedad industrial que
han llevado a cabo la busqueda;

b) el nimero de las solicitudes o registros de la marca mencionada en el
informe de busqueda;

c¢) la fecha de solicitud y, cuando proceda, la fecha de prioridad de las
solicitudes o registros de la marca mencionada en el informe de
busqueda;

d) la fecha de registro de la marca mencionada en el informe de bus-
queda;

e) el nombre y la direccion de contacto del titular de las solicitudes o
registros de las marcas mencionadas en el informe de busqueda;

f) una representacion de las marcas solicitadas o registradas mencio-
nadas en el informe de busqueda;

g) una indicacion de las clases, segun la clasificacion del Arreglo de
Niza, para las cuales se han solicitado o registrado marcas nacionales
anteriores o de los productos y servicios para los cuales se han
solicitado o registrado las marcas mencionadas en el informe de
busqueda.

Regla 6
Reivindicacion de prioridad

1. Si en la solicitud se reivindicare la prioridad de una o varias solici-
tudes anteriores, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 30 del
Reglamento, el solicitante dispondra de un plazo de tres meses a
partir de la fecha de presentacion para comunicar el nimero del
expediente de la solicitud anterior y presentar una copia de la misma.
La copia debera estar certificada conforme por el organismo que
haya recibido la solicitud anterior y debera ir acompanada de una
certificacion de dicho organismo en la que se indique la fecha de
presentacion de la misma. M2 Si la solicitud anterior es una
solicitud de marca comunitaria, la Oficina incluird ex officio una
copia de dicha solicitud anterior en el expediente de la solicitud
de marca comunitaria. <«

2. En caso de que el solicitante deseare reivindicar la prioridad de una
o varias solicitudes anteriores, en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 30 del Reglamento, con posterioridad a la presentacion de la
solicitud, se dispondra de un plazo de dos meses a partir de la fecha
de presentacion para remitir la declaracion de prioridad, en la que se
indique la fecha y el pais en que o para el que se presentd la
solicitud anterior. Las indicaciones y documentos justificativos que
se exigen en el apartado 1 se remitiran a la Oficina en un plazo de
tres meses a partir de la recepcion de la declaracion de prioridad.

3. Si la lengua de la solicitud anterior no fuese una de las lenguas de la
Oficina, ésta podra exigir al solicitante que presente, en el plazo que
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ella establezca, no inferior a tres meses, una traduccion de la solici-
tud anterior a una de dichas lenguas.

. El presidente de la Oficina podra disponer que las pruebas que ha de

presentar el solicitante puedan constar de un niimero de elementos
inferior al exigido en el apartado 1, siempre que la Oficina pueda
obtener de otras fuentes la informacion requerida.

Regla 7

Prioridad de exposicion

. Si, en aplicacion del articulo 33 del Reglamento, se reivindicare la

prioridad de exposicion en la solicitud, el solicitante dispondra de un
plazo de tres meses a partir de la fecha de presentacion para pre-
sentar un certificado expedido en la exposicion por la autoridad
responsable de la proteccion de la propiedad industrial de la expo-
sicion. En dicho certificado constara que la marca fue utilizada efec-
tivamente para los productos o servicios correspondientes, el dia de
la inauguracion de la exposicion y, en caso de que el primer dia de
utilizacion publica no coincidiere con el dia de inauguracion de la
exposicion, la fecha de la primera utilizacién publica de la marca. El
certificado debera ir acompafiado de una identificacion de la utiliza-
cion real de la marca, debidamente certificada por la autoridad ante-
riormente mencionada.

. Si el solicitante desease reivindicar prioridad de exposicion con pos-

terioridad a la presentacion de la solicitud, se dispondra de un plazo
de dos meses a partir de la fecha de presentacion para remitir la
declaracion de prioridad en la que conste el nombre de la exposicion
y la fecha en que los productos o servicios fueron expuestos por
primera vez. Las indicaciones y documentos justificativos que se
exigen en el apartado 1 se remitirdn a la Oficina en un plazo de
tres meses a partir de la recepcion de la declaracion de prioridad.

Regla 8

Reivindicacion de la antigiiedad de una marca nacional

. Cuando se haya reivindicado en la solicitud la antigiiedad de una o

varias marcas registradas anteriores, en aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 34 del Reglamento, el solicitante debera presentar en un
plazo de tres meses desde la fecha de presentacion una copia del
registro correspondiente. La autoridad competente debera certificar la
conformidad de la copia del registro correspondiente.

. En el caso de que el solicitante deseare reivindicar la antigiiedad de

una o varias marcas registradas anteriores, en aplicacion de lo dis-
puesto en el articulo 34 del Reglamento, con posterioridad a la
presentacion de la solicitud, se dispondra de un plazo de dos meses
a partir de la fecha de presentacion para remitir la declaracion de
antigiiedad en la que se indique el Estado o Estados miembros en los
que esté registrada la marca o para los que esté registrada, el nimero
y la fecha de presentacion del registro correspondiente, asi como los
productos y servicios para los que esté registrada la marca. Los
documentos justificativos exigidos en el apartado 1 se remitiran a
la Oficina en un plazo de tres meses a partir de la recepcion de la
declaracion de antigiiedad.

. La Oficina comunicara la reivindicacion de antigiiedad a la Oficina

de marcas del Benelux o al servicio central de la propiedad industrial
del Estado miembro correspondiente.

. El presidente de la Oficina podra disponer que las pruebas que ha de

presentar el solicitante puedan constar de un nimero de elementos
inferior al exigido en el apartado 1, siempre que la Oficina pueda
obtener de otras fuentes la informacion requerida.
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Regla 9

Examen de las condiciones relativas a la fecha de presentacion y de
los requisitos formales

1. En el caso de que la solicitud no cumpla las condiciones para la
asignacion de una fecha de presentacion debido a que:

a) la solicitud no incluye:
1) una instancia de registro de la marca como marca comunitaria,
ii) datos que identifiquen al solicitante,

iii) una lista de los productos o servicios para los que se haya de
registrar la marca,

iv) una representacion de la marca;

b) en el plazo de un mes desde la presentacion de la solicitud no se ha
abonado la tasa de base en la Oficina o, si la solicitud se hubiese
presentado en el servicio central de la propiedad industrial de un
Estado miembro o en la Oficina de marcas del Benelux, en dicha
oficina o servicio,

la Oficina notificara al solicitante la imposibilidad de asignar una fecha
de presentacion como consecuencia de esas irregularidades.

2. Si se subsanasen las irregularidades contempladas en el apartado 1
en un plazo de dos meses a partir de la recepcion de la notificacion,
la fecha en que se hayan subsanado todas las irregularidades consti-
tuira la fecha de presentacion. Si no se subsanasen las irregularidades
antes de que venza el plazo prescrito, la solicitud no se tramitara
como solicitud de marca comunitaria. Se reembolsara cualquier tasa
que se hubiera abonado.

3. En el caso de que, aunque se haya asignado una fecha de presen-
tacion, el examen ponga de manifiesto que:

a) no se cumplen las condiciones enunciadas en las Reglas 1, 2 y 3
o los demas requisitos formales aplicables a las solicitudes pre-
vistos por el Reglamento o por las presentes Reglas;

b) la Oficina no ha recibido el importe total de las tasas por clase,
segun la cuantia exigible de conformidad con la Regla 4 b) en
relacion con el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comision (1),
en lo sucesivo «el Reglamento de tasasy»;

¢) cuando se haya reivindicado prioridad en aplicacion de lo dis-
puesto en las Reglas 6 y 7, ya sea en la solicitud, ya sea en el
plazo de dos meses a partir de la fecha de presentacion, no se
cumplen los demas requisitos de las Reglas mencionadas;

d) cuando se haya reivindicado antigiiedad en aplicacion de lo dis-
puesto en la Regla 8, ya sea en la solicitud, ya sea en el plazo de
dos meses a partir de la fecha de presentacion, no se cumplen los
demas requisitos de la Regla 8,

la Oficina invitara al solicitante a subsanar las irregularidades obser-
vadas en el plazo determinado por la Oficina.

4. De no subsanarse las irregularidades mencionadas en la letra a) del
apartado 3 en el plazo senalado, la Oficina denegara la solicitud.

5. Si las tasas por clase pendientes no se pagasen en el plazo sefalado,
se tendra por retirada la solicitud, a no ser que sea evidente a qué
clase o clases se destina la suma pagada. A falta de otros criterios
para determinar qué clases se tiene la intencion de abarcar, la Oficina
debera tener en cuenta las clases en el orden de la clasificacion. Se
considerara retirada la solicitud respecto a aquellas clases por las que

(") Vease la pagina 33 del presente Diario Oficial.
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no se hayan abonado las tasas por clase, o se haya hecho solo
parcialmente.

En caso de que las irregularidades contempladas en el apartado 3 se
refieran a la reivindicacion de prioridad, se perdera el derecho de
prioridad para la solicitud.

. En caso de que las irregularidades contempladas en el apartado 3 se

refieran a la reivindicacion de antigiiedad, se perdera el derecho de
antigiiedad por lo que respecta a la solicitud.

. En caso de que las irregularidades contempladas en el apartado 3

afecten unicamente a algunos de los productos y servicios, la Oficina
denegara la solicitud o se perderda el derecho de prioridad o de
antigiiedad so6lo por lo que respecte a tales productos y servicios.

Regla 10

Busqueda por parte de Oficinas nacionales

. Cuando, en la solicitud de marca comunitaria, no se solicite el in-

forme de busqueda mencionado en el articulo 39, apartado 2, del
Reglamento o cuando no se proceda al pago de la tasa de busqueda
mencionada en la regla 4, letra c), en el plazo establecido para el
pago de la tasa de base, la solicitud no estara sujeta a la obligacion
de busqueda por parte de los servicios centrales de la propiedad
industrial.

. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea

no estaran sujetos a la obligacion de busqueda por parte de los
servicios centrales de la propiedad industrial cuando la peticion del
informe de busqueda con arreglo al articulo 39, apartado 2, del
Reglamento no se presente ante la Oficina en el plazo de un mes
a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique el
registro internacional a la Oficina o cuando no se proceda al pago de
la tasa de busqueda en ese mismo plazo..

Regla 11

Examen relativo a los motivos de denegacion absolutos

. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el articulo 7 del Reglamento, el

registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o parte de
los productos o servicios solicitados, la Oficina comunicara al soli-
citante los motivos de la denegacion y le sefalard un plazo para
retirar o modificar la solicitud o para presentar sus observaciones.

. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 38 del

Reglamento, el registro de la marca comunitaria estuviere supeditado
a que el solicitante declarase que no alegara derecho exclusivo al-
guno sobre los elementos no distintivos de la marca, la Oficina le
informara de ello, mencionando los motivos e invitandole a presentar
una declaracion en tal sentido en un plazo fijado por la propia
Oficina.

. En el caso de que el solicitante no subsane los motivos de denega-

cion de registro o no cumpla la condicion contemplada en el apar-
tado 2 en el plazo establecido, la Oficina denegara la solicitud total o
parcialmente.

Regla 12

Publicacion de la solicitud

La publicacion de la solicitud debera incluir:

a)
b)

el nombre y direccion del solicitante;

cuando proceda, el nombre y la direccion profesional del represen-
tante designado por el solicitante, siempre que no se trate del re-
presentante a que se refiere la primera frase del apartado 3 del
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d)

g)

h)

R

k)

)

articulo 88 del Reglamento; si hubiera varios representantes con la
misma direccion profesional, unicamente se publicara el nombre y la
direccion profesional del representante que se cite en primer lugar,
seguidos de las palabras «y otros»; si hubiera dos o mas represen-
tantes con distintas direcciones profesionales, tinicamente se publi-
cara la direccion para notificaciones establecida de conformidad con
la letra e) del apartado 1 de la Regla 1; cuando se designe a una
asociacion de representantes con arreglo al apartado 9 de la Regla
76, solo se publicara el nombre y la direccion profesional de la
asociacion;

la reproduccion de la marca, junto con las indicaciones y descrip-
ciones mencionadas en la regla 3; cuando la reproduccion de la
marca sea en color o contenga colores, la publicacion debera ser
en color e indicar el color o colores de que esté¢ formada la marca,
asi como, en su caso, el codigo de color indicado;

la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las
clases de la clasificacion del Arreglo de Niza; cada grupo de pro-
ductos o servicios ird precedido del niimero de la clase de dicha
clasificacion a la que pertenece y presentado en el orden de las
clases de dicha clasificacion;

la fecha de presentacion y el nimero de expediente;

cunado proceda los datos relativos a la prioridad reivindicada, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Reglamento;

cuando proceda, los datos relativos a la reivindicacion de la priori-
dad de exposicion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33
del Reglamento;

cuando proceda, los datos relativos a la reivindicacion de la anti-
giiedad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 del
Reglamento;

cuando proceda, la mencion de que, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 7 del Reglamento, la marca ha adquirido un
caracter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la
misma;

cuando proceda, la mencion de que la solicitud se refiere a una
marca comunitaria colectiva;

cuando proceda, una declaracion por la cual el solicitante no alegara
derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 3 de la Regla 1 o en el apartado 2 de
la Regla 11;

la lengua en que se presentd la solicitud y la segunda lengua que
haya indicado el solicitante en aplicacion del apartado 3 del ar-
ticulo 115 del Reglamento;

cuando proceda, una declaracion de que la solicitud es consecuencia
de la transformacién de un registro internacional que designa a la
Comunidad Europea con arreglo al articulo 156 del Reglamento, asi
como la fecha del registro internacional con arreglo al apartado 4
del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripcion de
la extension territorial a la Comunidad Europea posterior al registro
internacional con arreglo al apartado 2 del articulo 3 ter del Proto-
colo de Madrid y, si procede, la fecha de prioridad del registro
internacional.
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Regla 13
Modificacion de la solicitud

Toda solicitud de modificacion de una solicitud, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 del Reglamento, debera incluir:

a) el nimero de expediente de la solicitud;

b) el nombre y direccion del solicitante, con arreglo a lo dispuesto
en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;

d) la indicacion del elemento de la solicitud que ha de ser corregido
o modificado y la version corregida o modificada de dicho ele-
mento;

e) si la modificacion se refiere a la representacion de la marca, una
representacion de la marca modificada de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 3.

En el caso de que no se cumplieran los requisitos para la modifi-
caciéon de la solicitud, la Oficina comunicard la irregularidad al
solicitante. Si no se subsanase dentro del plazo sefialado por la
Oficina, ésta desestimara la solicitud de modificacion.

En el caso de que la modificacion se publique de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 44 del Reglamento, se
aplicaran mutatis mutandis las Reglas 15 a 22.

Para modificar el mismo elemento en dos o mas solicitudes del
mismo solicitante se podra realizar una tUnica solicitud de modifica-
cion. En el caso de que se hubiera de abonar una tasa por la
solicitud de modificacién, la tasa exigida se abonara para cada
solicitud que se haya de modificar.

Los apartados 1 a 5 se aplicaran mutatis mutandis a las solicitudes
para corregir el nombre o la direccion profesional de un represen-
tante designado por el solicitante. No se deberd abonar tasa alguna
por tales solicitudes.

Regla 13 bis
Division de la solicitud

La declaracion de division de la solicitud con arreglo al articulo 44
bis del Reglamento debera incluir:

a) el numero de expediente de la solicitud;

b) el nombre y direccion del solicitante, de acuerdo con lo dispues-
to en la regla 1, apartado 1, letra b);

¢) la lista de los productos y servicios que conformaran la solicitud
divisional o, cuando se persiga la division en mas de una soli-
citud divisional, la lista de los productos y servicios correspon-
dientes a cada una de las solicitudes divisionales;

d) la lista de los productos y servicios que se mantengan en la
solicitud inicial.

Cuando la Oficina considere que no se cumplen los requisitos esta-
blecidos en el apartado 1, o que la lista de los productos y servicios
que van a conformar la solicitud divisional coincide en parte con los
productos y servicios que se van a mantener en la solicitud inicial,
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invitara al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en un
plazo que ella misma determinara.

Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la
Oficina denegara la declaracion de division.

Los periodos a los que se hace referencia en el articulo 44 bis,
apartado 2, letra b), del Reglamento durante los cuales la declara-
cion de division de la solicitud no serd admisible son:

a) el periodo anterior al establecimiento de una fecha de presen-
tacion;

b) el plazo de tres meses a partir de la publicacion de la solicitud
que se establece en el articulo 42, apartado 1, del Reglamento;

Cuando la Oficina considere que una declaracion de division no es
admisible, con arreglo al articulo 44 bis del Reglamento o de con-
formidad con el apartado 3, letras a) y b), denegara dicha declara-
cion de division.

La Oficina creara un expediente separado para la solicitud divisio-
nal, que consistira en una copia completa del expediente de la
solicitud original, la declaracién de division y la correspondencia
relativa. La Oficina asignarda un nuevo numero de solicitud a la
solicitud divisional.

Cuando la declaracion de division se refiera a una solicitud que ya
ha sido publicada con arreglo al articulo 40 del Reglamento, se
publicara la division en el boletin de marcas comunitarias. Se pu-
blicara la solicitud divisional; la publicacion incluira las indicacio-
nes y elementos establecidos en la regla 12. Dicha publicaciéon no
da lugar a un nuevo plazo para la presentacion de oposiciones.

Regla 14
Correccion de errores y faltas en las publicaciones

Cuando en la publicacion se deslice algun error o falta imputable a
la Oficina, ésta lo corregira de oficio o a peticion del solicitante.

En caso de peticion del solicitante prevista en el apartado se aplicara
la Regla 13 mutatis mutandis. No se debera abonar tasa alguna por
tal solicitud.

Se publicaran las correcciones efectuadas en virtud de lo dispuesto
en la presente Regla.

El apartado 2 del articulo 42 del Reglamento y las Reglas 15 a 22
se aplicaran mutatis mutandis en el caso de que la correccion se
refiera a la lista de productos o servicios o a la representacion de la
marca.

TITULO 11
PROCEDIMIENTO DE OPOSICION Y PRUEBA DEL USO

Regla 15
Escrito de oposicién

Podra presentarse un escrito de oposicion por la existencia de una o
varias marcas anteriores en el sentido contemplado en el articulo 8§,
apartado 2, del Reglamento («marca anterior») y/o de uno o varios
derechos anteriores en el sentido contemplado en el articulo 8, apar-
tado 4, del Reglamento («derechos anteriores»), siempre y cuando
todas las marcas o derechos anteriores pertenezcan al mismo pro-
pietario o propietarios. Cuando una marca anterior y/o derecho ante-
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rior tenga mas de un propietario (copropiedad), podra presentar
oposicion cualquiera de ellos o todos ellos.

El escrito de oposicion debera incluir:

a) el numero de expediente de la solicitud contra la que se dirige la
oposicion y el nombre del solicitante de la marca comunitaria;

b) una clara identificacion de la marca o el derecho anterior en el
que se basa la oposicion, a saber:

i) en el caso de que la oposicion se base en una marca anterior
en el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 2, letras
a) o b), del Reglamento o en el caso de que se base en el
articulo 8, apartado 3, del Reglamento, una indicacion del
nimero de expediente o el numero de registro de la marca
anterior, una indicacion de que ésta se ha registrado o una
solicitud de registro, asi como la indicaciéon de los Estados
miembros, entre los que se incluya, en su caso, el Benelux,
en los que esté protegida la marca anterior o a los que se
haya extendido dicha proteccion o, cuando proceda, una
indicacion de que se trata de una marca comunitaria,

ii) en el caso de que la oposicion se base en una marca noto-
riamente conocida en el sentido contemplado en el articulo 8,
apartado 2, letra c¢), una indicacion del Estado miembro en el
que la marca es notoriamente conocida, asi como las indica-
ciones establecidas en el inciso i) o una representacion de la
marca,

iii) en el caso de que la oposicion se base en un derecho anterior
en el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 4, una
indicacion del tipo o la naturaleza, una representacion del
derecho anterior, asi como una indicacion de si dicho dere-
cho anterior existe en toda la Comunidad o en uno o varios
Estados miembros y, en tal caso, la indicacion de los Estados
miembros;

¢) los motivos en los que se base la oposicion, en concreto, una
declaracion que indique que se cumplen los requisitos correspon-
dientes del articulo 8, apartados 1, 3, 4 y 5 del Reglamento;

d) la fecha de presentacion y, en su caso, la fecha de registro y la
fecha de prioridad de la marca anterior, salvo cuando se trate de
una marca notoriamente conocida no registrada;

e) una representacion de la marca anterior tal y como se ha regis-
trado o solicitado; si la marca anterior es en color, la represen-
tacion sera en color;

f) los productos y servicios en los que se basa la oposicion;

g) en el caso de que la oposicion se base en una marca anterior de
renombre en el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 5,
del Reglamento, una indicacion del Estado miembro en el que la
marca tiene renombre y los productos y servicios para los que lo
tiene;

h) por lo que respecta a la parte que presente oposicion:

i) el nombre y direccion de la parte que presente oposicion con
arreglo a la regla 1, apartado 1, letra b),

ii) en el caso de que la parte que presente oposicion hubiera
designado a un representante, el nombre y direccion profe-
sional del mismo, con arreglo a lo dispuesto en la regla 1,
apartado 1, letra e),

iii) en el caso de que presentare oposicion un licenciatario o una
persona facultada para ejercer un derecho anterior con arre-
glo a la legislacion nacional aplicable, una declaracion en
este sentido, asi como las indicaciones relativas a la auto-
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rizacion o el derecho que le faculta para presentar dicha
oposicion.

3. El escrito de oposicion puede incluir:

a) una indicacion de los productos y servicios contra los que se
dirige la oposicion; ante la ausencia de tal indicacion, se consi-
derara que la oposicion se dirige contra todos los productos y
servicios de la solicitud de marca comunitaria objeto de la opo-
sicion;

b) una declaracion motivada en la que se establezcan los principales
hechos y alegaciones en los que se basa la oposicion, asi como
los documentos acreditativos pertinentes.

4. En el caso de que la oposicion se base en mas de una marca anterior
o derecho anterior, seran de aplicacion los apartados 2 y 3 para cada
uno de estos derechos.

Regla 16
Uso de las lenguas en el escrito de oposicion

1. El plazo al que se hace referencia en el articulo 115, apartado 6, del
Reglamento, dentro del cual la parte que presente oposicion debera
enviar la traduccion de dicha oposicion, serda de un mes a partir de
la expiracion del plazo de oposicion.

2. En el caso de que, antes de la fecha en que se considere que
comienzan los procedimientos de oposicion con arreglo a la regla
18, apartado 1, la parte que presente oposicion o el solicitante
informen a la Oficina de que ambos han acordado utilizar una
lengua diferente para el procedimiento de oposicion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 115, apartado 7, del Reglamento, la
parte que presente oposicion, en caso de que el escrito de oposicion
no se hubiere presentado en esa lengua, debera presentar una tra-
duccion del mismo a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de
la fecha indicada. Cuando no se presente la traduccién o se presente
fuera de plazo, no se modificara la lengua del procedimiento.

Regla 16 bis
Informacién al solicitante

La Oficina enviara cualquier escrito de oposicion y cualquier documento
presentado por la parte que presente oposicion, asi como todas las
comunicaciones dirigidas por ella a una de las partes antes del venci-
miento del plazo indicado en la regla 18, a la otra parte, al objeto de
informarla de la introduccion de la oposicion.

Regla 17
Examen de la admisibilidad

1. En el caso de que no se abone la tasa de oposicion dentro del plazo
establecido, no se considerara presentada oposicion. En el caso de
que se abone la tasa de oposicion después de la expiracion del plazo
establecido, se devolvera a la parte que haya presentado oposicion.

2. Si no se ha presentado el escrito de oposicion dentro del plazo o si
en dicho escrito no se ha indicado claramente la solicitud contra la
que se presenta oposicion o la marca o el derecho anterior en los
que se basa la oposicion con arreglo a la regla 15, apartado 2, letras
a) y b), o si el escrito no contiene los motivos de la oposicion de
conformidad con la regla 15, apartado 2, letra c), y si no se han
subsanado dichas irregularidades antes de que expire el plazo de
oposicion, la Oficina la rechazara.

3. Cuando la parte que presente oposicion no envie la traduccion
requerida con arreglo a la regla 16, apartado 1, no se admitira la
oposicion. Cuando la parte que presente oposicion envie una tra-
duccion incompleta, la parte del escrito de oposicion que no haya
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sido traducida no se tendra en cuenta en el examen de la admisibi-
lidad.

Si el escrito de oposicion no cumple las demas disposiciones de la
regla 15, la Oficina informara de ello a la parte que presente opo-
sicion y la invitara a subsanar las irregularidades observadas en el
plazo de dos meses. Si no se subsanasen dichas irregularidades en el
plazo prescrito, la Oficina no admitira la oposicion.

Se comunicard al solicitante cualquier conclusion, con arreglo al
apartado 1, que lleve a considerar que no se ha presentado oposi-
cion, asi como cualquier decision de no admitir una oposicion con
arreglo a los apartados 2, 3 y 4.

Regla 18
Inicio de los procedimientos de oposicion

Cuando, de conformidad con la regla 17, se considere admisible la
oposicion, la Oficina enviard una comunicacion a las partes infor-
mandolas de que los procedimientos de oposicion se consideraran
iniciados dos meses después de la recepcion de dicha comunicacion.
Este plazo podrd ampliarse hasta un total de 24 meses si ambas
partes lo solicitan antes de que expire.

Si, dentro del plazo establecido en el apartado 1, se retira la solici-
tud o se limita a los productos y servicios contra los que no se
dirige la oposicion, se informa a la Oficina de la existencia de un
acuerdo entre las partes o se rechaza la solicitud en procedimientos
paralelos, se cerraran los procedimientos de oposicion.

Si, dentro del plazo establecido en el apartado 1, el solicitante
restringe la solicitud mediante la supresion de algunos de los pro-
ductos y servicios contra los que se dirige la oposicion, la Oficina
invitarda a la parte que presente oposicion a declarar, dentro de un
plazo que ella misma determinara, si mantiene su oposicion y, en
caso afirmativo, contra cuales de los productos y servicios restantes.
Si, a raiz de la restriccion, la parte que presente oposicion la retira,
se cerraran los procedimientos de oposicion.

Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se
cierran los procedimientos de oposicion con arreglo a los apartados
2 o0 3, no se tomard ninguna decision sobre los costes.

Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se
cierran los procedimientos de oposicion a raiz de la retirada de la
solicitud o de su restriccion, o de conformidad con el apartado 3, se
reembolsara la tasa de oposicion.

Regla 19
Justificacién de la oposicién

La Oficina ofrecera a la parte que presente oposicion la oportunidad
de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su
oposicion o de completar cualquier hecho, prueba o alegacion que
ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro
de un plazo por ella especificado, que debera ser, como minimo, de
dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los pro-
cedimientos de oposicion de conformidad con la regla 18, apar-
tado 1.

Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente
oposicion también debera presentar pruebas de la existencia, validez
y ambito de proteccion de su marca anterior o derecho anterior, asi
como de su derecho a presentar oposicion. En concreto, la parte que
presente oposicion debera facilitar las siguientes pruebas:

a) en el caso de que la oposiciéon se base en una marca no comu-
nitaria, prueba de su presentacion o registro mediante:
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1) si la marca todavia no esta registrada, copia del certificado de
presentacion o documento equivalente emitido por la admi-
nistracion ante la que se presentd la solicitud de marca,

ii) si la marca estd registrada, copia del certificado de registro
correspondiente y, en su caso, del ultimo certificado de re-
novacion, en el que se indique que el plazo de proteccion de
la marca se amplia mas alla del plazo mencionado en el
apartado 1, asi como cualquier otra ampliacion, o documento
equivalente emitido por la administracion que procedio al
registro de la marca;

b) en el caso de que la oposicion se base en una marca notoria-
mente conocida en el sentido contemplado en el articulo 8, apar-
tado 2, letra c¢), del Reglamento, prueba de que dicha marca es
notoriamente conocida en el territorio en cuestion;

¢) en el caso de que la oposicion se base en una marca de renombre
en el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 5, del Re-
glamento, ademas de la prueba a la que se hace referencia en la
letra a) del presente apartado, prueba de que la marca goza de
renombre y prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin
causa justificada de la marca solicitada aprovecharia de manera
desleal el caracter distintivo o el renombre de la marca anterior,
o podria ser perjudicial para ésta;

d) en el caso de que la oposicion se base en un derecho anterior en
el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 4, del Regla-
mento, prueba de su adquisicion, existencia continuada y ambito
de proteccion de dicho derecho;

e) en el caso de que la oposicion se base en el articulo 8, apartado
3, del Reglamento, prueba que acredite la propiedad de la parte
que presente oposicion y de la naturaleza de su relacion con el
agente o representante.

La informacién y las pruebas a las que se hace referencia en los
apartados 1 y 2 estardn en la lengua del procedimiento o iran
acompafiadas de una traduccion. La traduccion se presentara dentro
del plazo determinado para la presentacion del documento original.

La Oficina no tendra en cuenta las presentaciones escritas o docu-
mentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados o que no
hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro del
plazo por ella establecido.

Regla 20
Examen de la oposicion

Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte
que presente oposicion no ha demostrado la existencia, validez y
ambito de proteccion de su marca anterior o derecho anterior, asi
como su derecho a presentar oposicion, no se admitira dicha opo-
sicion por considerarse infundada.

Si la oposicion no es rechazada con arreglo al apartado 1, la Oficina
comunicara al solicitante que se ha presentado oposicion y le invi-
tara a enviar sus observaciones dentro de un plazo por ella determi-
nado.

Si el solicitante no presentase alegaciones, la Oficina se pronunciara
sobre la oposicién basandose en las pruebas de que disponga.

Las alegaciones presentadas por el solicitante se comunicaran a la
parte que presente oposicion. La Oficina invitara a esta tltima, si lo
considera oportuno, a pronunciarse sobre las mismas dentro de un
plazo por ella fijado.

La regla 18, apartados 2 y 3, sera de aplicacion mutatis mutandis
después de la fecha en la que se considere que comienzan los
procedimientos de oposicion.
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Cuando proceda, la Oficina podra invitar a las partes a limitar sus
alegaciones a cuestiones concretas, en cuyo caso, permitira que las
partes planteen las demas cuestiones en una fase posterior del pro-
cedimiento. En ningun caso estara obligada la Oficina a informar a
las partes de los hechos o pruebas que podrian presentarse o que no
han sido presentados.

La Oficina podra suspender los procedimientos de oposicion:

a) cuando la oposicién se base en una solicitud de registro con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 8, apartado 2, la letra b),
del Reglamento, hasta que recaiga resolucion firme en dicho
procedimiento;

b) cuando la oposicion se base en una solicitud de registro de una
indicacion geografica o denominacién de origen con arreglo al
Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo (1), hasta que recaiga
resolucion firme en dicho procedimiento;

c) en caso de que se den otras circunstancias que justifiquen la
suspension.

Regla 21
Pluralidad de oposiciones

En el caso de que se hayan presentado varias oposiciones con
respecto a la misma solicitud de marca comunitaria, la Oficina podra
tramitarlas en un mismo bloque de procedimientos. Posteriormente,
podra tomar la determinacion de no seguir utilizando este método.

Si el examen preliminar de una o varias oposiciones revelase que la
marca comunitaria solicitada pudiera no registrarse para la totalidad
o parte de los productos o servicios que pretenden ser registrados, la
Oficina podra suspender los restantes procedimientos de oposicion.
La Oficina informara a las demas partes que presenten oposicion de
las resoluciones pertinentes que recaigan en los procedimientos que
hayan seguido su curso.

Una vez que una resolucion por la que se desestime la solicitud
adquiera caracter firme, se consideraran resueltas las oposiciones
que hubieran sido objeto de suspension con arreglo al apartado 2
y se informara de ello a las partes oponentes afectadas. Se consi-
derard que tales supuestos constituyen casos de sobreseimiento del
asunto, a efectos del apartado 4 del articulo 81 del Reglamento.

La Oficina reembolsara el 50 % de la tasa de oposicion abonada por
cada parte oponente cuya oposicion se considere resuelta de con-
formidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3.

Regla 22
Prueba del uso

La peticion de la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento solo se admitira
cuando el solicitante la presente dentro del plazo determinado por
la Oficina de conformidad con la regla 20, apartado 2.

En el caso de que la parte que presente oposicion tuviere que
aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justifica-
tivas para la falta de uso, la Oficina le invitard a que presente la
prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que
presente oposicion no facilitase dicha prueba antes de que expire
el plazo, la Oficina desestimara la oposicion.

Las indicaciones y la prueba del uso consistiran en indicaciones
sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca

(') DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.
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opositora respecto a los productos y servicios para los que esté
registrada y en los que se base la oposicion, y en la prueba de estas
indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

4. La prueba se presentara de conformidad con las reglas 79 y 79 bis,
y debera limitarse preferentemente a la presentacion de documentos
y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas
de precios, catalogos, facturas, fotografias, anuncios en periodicos y
las declaraciones escritas a que hace referencia el articulo 76, apar-
tado 1, letra f), del Reglamento.

5. La peticion de la prueba del uso podra ir acompaiiada o no de las
alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposicion.
Dichas alegaciones podran presentarse junto con las alegaciones
que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

6. En el caso de que las pruebas facilitadas no estén en la lengua del
procedimiento de oposicion, la Oficina podra exigir a la parte que
presente oposicion que facilite una traduccion de tales pruebas a
dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

TITULO I
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

VM3
Regla 23

Registro de la marca

1. En caso de que no se haya presentado ninguna oposicion o de que
la oposicion en su caso presentada quede finalmente suprimida por
haberse retirado o desestimado o por otras causas, la marca solici-
tada y las indicaciones que recoge la regla 84, apartado 2, se ins-
cribiran en el Registro de marcas comunitarias.

2. El registro se publicara en el Boletin de marcas comunitarias.

Regla 24
Certificado de registro

1. La Oficina expedira al titular de la marca comunitaria un certificado
de registro en el que figuraran las inscripciones realizadas en el
Registro, previstas en el apartado 2 de la Regla 84, y una declara-
cion que certifique que tales inscripciones han sido asentadas en el
Registro.

2. La Oficina expedira copias certificadas o no certificadas del certifi-
cado de registro previo pago de una tasa.

Regla 25
Modificacion del registro

1. En las solicitudes de modificacion del registro, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 48 del Reglamento, se in-
cluira:

a) el nimero de registro;

b) el nombre y direccion del titular de la marca, con arreglo a lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;

d) la mencion del elemento que se haya de modificar en la repre-
sentacion de la marca y el elemento en su version modificada;



1995R2868 — ES — 01.05.2009 — 004.001 — 19

e) una representacion de la marca modificada con arreglo a la
Regla 3.

2. No se considerara presentada la solicitud hasta que no se haya
abonado la tasa exigida. En caso de que la tasa no haya sido
abonada o la haya sido solo en parte, la Oficina informara de ello
al solicitante.

3. En el caso de que no se cumplan los requisitos para la modificacion
del registro, la Oficina comunicara las irregularidades al solicitante.
Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo fijado por la
Oficina, ésta denegara la solicitud.

4. En el caso de que se impugnase el registro de la modificacion con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 48 del Regla-
mento, seran de aplicacion mutatis mutandis las disposiciones del
Reglamento y de las presentes Reglas referentes a la oposicion.

5. Se podra presentar una sola solicitud para modificar el mismo ele-
mento en dos o mas registros del mismo titular. Por cada registro
que haya de ser modificado se debera abonar la tasa exigida.

Regla 25 bis
Division de un registro

1. En las declaraciones de division de un registro, con arreglo al
articulo 48 bis del Reglamento, se incluira:

a) el nimero de registro;

b) el nombre y direccion del titular de la marca, con arreglo a lo
dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b);

c¢) la lista de los productos y servicios que conformaran el registro
divisional o, cuando se persiga la division en mas de un registro
divisional, la lista de los productos y servicios correspondientes a
cada uno de los registros divisionales;

d) la lista de los productos y servicios que se mantengan en el
registro inicial.

2. Cuando la Oficina considere que no se cumplen los requisitos esta-
blecidos en el apartado 1, o que la lista de los productos y servicios
que van a conformar el registro divisional coincide en parte con los
productos y servicios que se van a mantener en el registro inicial,
invitara al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en un
plazo que ella misma determinara.

Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la
Oficina denegara la declaracion de division.

3. Cuando la Oficina considere que una declaracion de division no es
admisible con arreglo al articulo 48 bis del Reglamento, denegara
dicha declaracion de division.

4. La Oficina creara un expediente separado para el registro divisional,
que consistira en una copia completa del expediente de registro
original, incluida la declaracion de division y la correspondencia
relativa. La Oficina asignard un nuevo niimero de registro al registro
divisional.

Regla 26

Modificacion del nombre o direccion del titular de la marca
comunitaria o de su representante autorizado

1. Todo cambio introducido en el nombre o direccion del titular de la
marca comunitaria que no constituya una modificacion de la misma,
con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del articulo 48 del
Reglamento, y que no sea consecuencia de una cesion total o parcial
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de la marca registrada se inscribird en el registro a peticion del
titular.

2. Las solicitudes de cambio del nombre o direccion del titular de la
marca registrada deberan incluir:

a) el nimero de registro de la marca;

b) el nombre y direccion del titular de la marca, tal como figuren en
el registro;

¢) la indicacion del nombre y direccion del titular de la marca,
segun queden modificados, con arreglo a lo dispuesto en la letra
b) del apartado 1 de la Regla 1.

3. La solicitud no dard lugar al pago de tasas.

4. Se podra presentar una tnica solicitud de modificacion de nombre o
direccion en relacion con dos o mas registros del mismo titular.

5. En el caso de que no se cumplan los requisitos aplicables al registro
de modificaciones, la Oficina comunicara las irregularidades al so-
licitante. De no subsanarse las mismas dentro del plazo que esta-
blezca la Oficina, ésta denegara la solicitud.

6. Los apartados 1 a 5 se aplicaran mutatis mutandis a la modificacion
del nombre o direccion del representante autorizado.

7. Los apartados 1 a 6 se aplicaran mutatis mutandis a las solicitudes
de marcas comunitarias. La modificacion se inscribira en los expe-
dientes gestionados por la Oficina en relacion con la solicitud de
marca comunitaria.

Regla 27

Correccion de errores y faltas en el Registro y en la publicacion del
registro

1. En caso de que el registro de la marca o su publicacion contenga
errores o faltas imputables a la Oficina, ésta corregira dichos errores
y faltas de oficio o a instancia del titular.

2. En caso de que asi los solicite el titular, se aplicara mutatis mutandis
la Regla 26. La solicitud no estard sujeta al pago de tasas.

3. La Oficina publicara las correcciones que se introduzcan en virtud
de lo dispuesto en la presente Regla.

Regla 28

Reivindicacion de antigiiedad tras el registro de la marca
comunitaria

1. Toda solicitud, presentada con arreglo al articulo 35 del Regla-
mento, que reivindique la antigiiedad de una o varias marcas regis-
tradas anteriores, contempladas en el articulo 34 del Reglamento,
debera incluir:

a) el numero de registro de la marca comunitaria;

b) el nombre y direccion del titular de la marca comunitaria, con
arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;

d) la indicacion del Estado o Estados miembros en los que o para
los que la marca anterior esta registrada, el nimero y la fecha de
presentacion del registro correspondiente, y los productos y ser-
vicios para los que esté registrada la marca anterior;
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e) la indicacion de los productos y servicios para los que se rei-
vindique la antigiiedad;

f) una copia del registro correspondiente; la autoridad competente
debera haber certificado la conformidad de la copia del registro
correspondiente.

2. Si no se cumplieran los requisitos para la reivindicacion de anti-
giiedad, la Oficina comunicara la irregularidad al solicitante. Si no
se subsanase en un plazo fijado por la Oficina, ésta denegara la
solicitud.

—

3. La Oficina comunicard a la Oficina de marcas del Benelux o al
servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de
que se trate la reivindicacion efectiva de antigiiedad.

4. El presidente de la Oficina podra disponer que el material que haya
de facilitar el solicitante pueda constar de un nimero de elementos
inferior al especificado en la letra f) del apartado 1, siempre que la
Oficina pueda obtener de otras fuentes la informacion requerida.

TITULO IV
RENOVACION
Regla 29
Notificacion de expiracién

Al menos seis meses antes de la expiracion del registro, la Oficina
comunicara al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un
derecho registrado sobre la marca comunitaria, incluidas las licencias,
que la expiracion del registro estd proxima. La ausencia de tal notifica-
cion, no afectard a la expiracion del registro.

Regla 30
Renovacion del registro
1. La solicitud de renovacioén incluira:
a) el nombre de la persona que solicita la renovacion;

b) el nimero de registro de la marca comunitaria destinada a la
renovacion;

¢) en caso de que la renovacion no se solicite para todos los pro-
ductos y servicios para los que esté registrada la marca, la indi-
cacion de las clases o los productos y servicios para los que se
solicite la renovacion o las clases o los productos y servicios
para los que no se solicite la renovacion, agrupados en funcion
de la clasificacion del Arreglo de Niza; cada grupo ira precedido
del nimero de la clase de dicha clasificacion a la que pertenezca
ese grupo de productos o servicios y figurara en el orden de las
clases de la clasificacion mencionada.

2. Las tasas que se habran de abonar para la renovacion de una marca
comunitaria en aplicacion del articulo 47 del Reglamento seran las
siguientes:

a) una tasa de base;

b) una tasa por clase por cada clase que exceda de tres con respecto
a aquellas para las que se solicite la renovacion;

c) en su caso, el recargo por el abono tardio de la tasa de renova-
cién o por la presentacion tardia de la solicitud de renovacion,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 47, apartado 3, del
Reglamento, tal y como se establece en el Reglamento de tasas.

3. Se tendrd en cuenta una solicitud de renovacion cuando el pago al
que se hace referencia en el apartado 2 se realice mediante uno de
los modos de pago que se citan en el articulo 5, apartado 1, del
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Reglamento de tasas, siempre y cuando dicha solicitud incluya todas
las indicaciones establecidas en la presente Regla, apartado 1, letras
a) y b), y en el articulo 7, apartado 1, del Reglamento de tasas.

En el caso de que la solicitud de renovacion se presente en los
plazos contemplados en el articulo 47, apartado 3, del Reglamento
sin que se cumplan las demas condiciones que regulan la renovacion
previstas en el articulo 47 del Reglamento y en las presentes reglas,
la Oficina comunicara al solicitante las irregularidades observadas.

En el caso de que no se haya presentado una solicitud de renovacion
0 si se presentase una vez expirado el plazo contemplado en la
tercera frase del articulo 47, apartado 3, del Reglamento, o si no
se pagasen las tasas o se pagasen una vez expirado el citado plazo,
o cuando no se subsanasen durante ese periodo las deficiencias
observadas, la Oficina declarard expirado el registro e informara
de ello al titular de la marca comunitaria.

En el caso de que las tasas abonadas sean insuficientes para cubrir
todas las clases de productos y servicios para los que se solicite la
renovacion, tal resolucion no se adoptara si resulta claro qué clase o
clases se tiene la intencién de abarcar. A falta de otros criterios, la
Oficina tendrd en cuenta las clases en el orden de su clasificacion.

Cuando la resolucion adoptada con arreglo al apartado 5 adquiera
caracter firme, la Oficina cancelard la marca en el Registro. La
cancelacion surtira efectos a partir del dia siguiente al de expiracion
del registro.

En el caso de que se hayan abonado las tasas de renovacion pre-
vistas en el apartado 2 sin que se haya renovado el registro, se
reembolsaran dichas tasas.

Podra presentarse una tnica solicitud de renovacion para dos o mas
marcas, previo pago de las tasas exigidas para cada una de las
marcas, siempre y cuando los titulares o sus representantes sean
los mismos en todos los casos.
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TITULO V
CESION, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS, MODIFICACIONES
Regla 31
Cesion

La solicitud de registro de una cesion, de conformidad con lo dis-
puesto en el articulo 17 del Reglamento, constara de:

a) el numero de registro de la marca comunitaria;

b) datos sobre el nuevo titular con arreglo a lo dispuesto en la letra
b) del apartado 1 de la Regla 1;

c¢) en el caso de que no todos los productos y servicios registrados
estén incluidos en la cesion, la indicacion de los productos o
servicios a los que se refiera la cesion;

d) los documentos por los que se establezca debidamente la cesion
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
articulo 17 del Reglamento.

La solicitud podra incluir, en su caso, el nombre y direccion pro-
fesional del representante del nuevo titular, que se deberan indicar
con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1.

Sera prueba suficiente de la cesion, con arreglo a la letra d) del
apartado 1:

a) la solicitud de registro de la cesion, cuando esté firmada por el
titular inscrito o su representante y por el cesionario o su repre-
sentante; o

b) en caso de que la solicitud sea presentada por el cesionario, que
vaya acompafiada de una declaracion, firmada por el titular ins-
crito o su representante, en la que otorgue su acuerdo al registro
del cesionario;

¢) que la solicitud vaya acompafada de un impreso o documento de
cesion cumplimentado, contemplado en la letra d) del apartado 1
de la Regla 83, y firmado por el titular inscrito o su representante
y por el cesionario o su representante.

En el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables al
registro de una cesion, establecidas en los apartados 1 a 4 del
articulo 17 del Reglamento, en los anteriores apartados 1 a 4 y en
otras Reglas aplicables, la Oficina comunicard tales irregularidades
al solicitante. Si no se subsanasen en el plazo establecido por la
propia Oficina, ésta denegara la solicitud de registro de la cesion.

Se podra presentar una tnica solicitud de registro de cesion para dos
0 mas marcas, siempre que en cada caso se trate del mismo titular
inscrito y del mismo cesionario.

Los apartados 1 a 7 se aplicaran mutatis mutandis a las solicitudes
de marca comunitaria. La cesion se registrara en los expedientes de
la Oficina correspondientes a la solicitud de marca comunitaria.

Regla 32
Cesién parcial

En el caso de que la solicitud de registro de cesion solo se refiera a
algunos de los productos y servicios para los que se haya registrado
la marca, la solicitud debera incluir una mencién de los productos y
servicios a los que se refiere la cesion parcial.



1995R2868 — ES — 01.05.2009 — 004.001 — 24

2. Los productos y servicios que figuren en el registro original se
distribuiran entre el registro restante y el nuevo registro de modo
que los productos y servicios del registro restante y del nuevo
registro no se superpongan.

3. La Regla 31 se aplicara mutatis mutandis a las solicitudes de regis-
tro de cesion parcial.

4. La Oficina creara un expediente separado para el nuevo registro,
que consistirda en una copia completa del expediente de registro
original, la solicitud de registro de la cesion parcial y la correspon-
dencia relativa. La Oficina asignard un nuevo numero de registro al
nuevo registro.

5. Toda solicitud pendiente presentada por el titular original con rela-
cion al registro original se considerard pendiente en relacion con el
registro restante y el nuevo registro. En caso de que esta solicitud
esté sujeta al pago de tasas y de que éstas hayan sido abonadas por
el titular original, el nuevo titular no estard obligado a abonar re-
cargo alguno con respecto a la solicitud.

Regla 33

Inscripcion de licencias y otros derechos

1. Laregla 31, apartados 1, 2, 5y 7, se aplicaran mutatis mutandis a la
inscripcion en el Registro de una licencia, de la cesién de una
licencia, de un derecho real, de la cesion de un derecho real, de
una medida de ejecucion forzosa o de un procedimiento de insol-
vencia, sin perjuicio de lo siguiente:

a) la regla 31, apartado 1, letra c), no sera aplicable en relacion con
la solicitud de registro de un derecho real, de una ejecucion
forzosa o de un procedimiento de insolvencia;

b) la regla 31, apartado 1, letra d), y apartado 5, no seran aplicables
cuando presente la solicitud el titular de la marca comunitaria.

2. No se considerara presentada una solicitud de inscripcion de licen-
cia, de cesion de licencia, de derecho real, de cesion de derecho real
o de medida de ejecucion forzosa mientras no se haya pagado la
tasa exigida.

3. Cuando no se cumplan las condiciones de inscripcion previstas en
los P»M2 articulos 19 a 22 <« del Reglamento, P»M2 en la
presente regla, apartado 1, y en la regla 34, el apartado 2 d y
en las demas Reglas aplicables, la Oficina comunicara al solicitante
las irregularidades observadas. Si éstas no se subsanaren en el plazo
fijado por la Oficina, ésta denegard la solicitud de inscripcion.

VM2
4. Los apartados 1 y 3 se aplicaran mutatis mutandis a las solicitudes
de marca comunitaria. Las licencias, derechos reales, procedimientos
de insolvencia y medidas de ejecucion forzosa se registraran en los
expedientes de la Oficina relacionados con la solicitud de marca
comunitaria.

Regla 34
Indicaciones especiales para la inscripcion de licencias

1. La solicitud de inscripcion de una licencia puede incluir la peticion
de inscripcion de la licencia en el Registro segtin una o varias de las
siguientes modalidades:

a) licencia exclusiva;
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b) sublicencia, cuando la conceda un licenciatario cuya licencia esté
inscrita en el Registro;

¢) licencia limitada a una sola parte de los productos o servicios
para los que esté registrada la marca;

d) licencia limitada a una parte de la Comunidad;
e) licencia temporal.

2. Cuando se presente una solicitud de inscripcion de licencia segun
las modalidades indicadas en el apartado 1, letras c), d) y e), en
dicha solicitud se indicaran los productos y servicios, la parte de la
Comunidad y el plazo para los que se conceda la licencia.

Regla 35

Cancelacion o modificacion de la inscripcion de licencias y de otros
derechos

1. Toda inscripcion en el registro realizada de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 de la Regla 33 se cancelarda a peticion
de una de las personas interesadas.

2. La solicitud constara de:

a) el numero de registro de la marca comunitaria;

y

b) los pormenores del derecho cuya inscripcion se haya de cancelar.

3. No se considerara presentada una solicitud de cancelacion de una
licencia, un derecho real o una medida de ejecucion forzosa hasta
que se haya abonado la tasa exigida.

4. La solicitud ira acompafiada de los documentos acreditativos de la
extincion del derecho o de una declaracion por la cual el licencia-
tario o el titular de otro derecho consienta en cancelar la inscripcion.

5. En el caso de que no se cumplan los requisitos de cancelacion de la
inscripcion, la Oficina comunicara al solicitante la irregularidad. Si
no se subsanase dicha irregularidad en el plazo fijado por la Oficina,
ésta denegara la solicitud de cancelacion de la inscripcion.

6. Los apartados 1, 2, 4 y 5 se aplicaran mutatis mutandis a las
solicitudes de modificacion de las inscripciones efectuadas con arre-
glo a lo dispuesto en el apartado 1 de la Regla 33.

7. Los apartados 1 a 6 se aplicaran mutatis mutandis a las inscripcio-
nes efectuadas en los expedientes, con arreglo al apartado 4 de la
Regla 33.

TITULO VI
RENUNCIA
Regla 36
Renuncia

1. Toda declaracién de renuncia con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del Reglamento debera incluir:

a) el nimero de registro de la marca comunitaria;

b) el nombre y direccion del titular con arreglo a la letra b) del
apartado 1 del articulo 1;
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d) en el caso de que se declare la renuncia unicamente en relacion
con algunos de los productos y servicios para los que esté regis-
trada la marca, los productos y servicios para los que se declare
la renuncia o los productos y servicios para los que se haya de
mantener el registro de la marca.

2. En el caso de que se inscriba en el registro el derecho de un tercero
en relacion con la marca comunitaria, bastara como prueba de su
aceptacion de la renuncia que el titular de dicho derecho o su
representante firme una declaracion por la que acepte la renuncia.
En el caso de que se haya registrado una licencia, la renuncia se
inscribira tres meses después de la fecha en la que el titular de la
marca comunitaria acredite ante la Oficina haber informado al li-
cenciatario de su intencion de renunciar. Si el titular demuestra a la
Oficina antes de la expiracion de dicho plazo que el licenciatario ha
dado su consentimiento, la renuncia se inscribird inmediatamente.

3. En el caso de que no se cumplieran los requisitos aplicables a la
renuncia, la Oficina comunicara las irregularidades al declarante. Si
no se subsanasen dichas irregularidades dentro del plazo que esta-
blezca la Oficina, ésta denegara la inscripcion de la renuncia en el
registro.

TITULO VI
CADUCIDAD Y NULIDAD
Regla 37
Solicitud de caducidad o de nulidad

Toda solicitud de caducidad o de nulidad presentada ante la Oficina con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 55 del Reglamento incluira:

a) por lo que respecta al registro cuya caducidad o nulidad se solicite,

i) el numero de registro de la marca comunitaria cuya caducidad o
nulidad se solicite,

il) el nombre y direccion del titular de la marca comunitaria cuya
caducidad o nulidad se solicite,

iii) la declaracion de los productos y servicios inscritos respecto de
los cuales se solicite, la caducidad o nulidad;

b) por lo que respecta a los motivos en los que se base la solicitud,

i) en el caso de solicitud presentada con arreglo a los articulos 50 o
51 del Reglamento, una declaracion en la que se hagan constar
los motivos en los que se apoye la solicitud de caducidad o de
nulidad,

il) en el caso de solicitud presentada con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 52 del Reglamento, los datos relativos al
derecho en que se base la solicitud de nulidad, asi como, en caso
necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a
hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad,

iii) en el caso de solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del
articulo 52 del Reglamento, los datos relativos al derecho en que
se base la solicitud de nulidad, asi como los datos que acrediten
que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se
refiere el apartado 2 del articulo 52 del Reglamento o que, en
virtud de la legislacion nacional vigente, esta legitimado para
reivindicar tal derecho,

iv) la indicacion de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos
de la solicitud;

¢) por lo que respecta al solicitante,

1) su nombre y direccion, con arreglo a lo dispuesto en la letra b)
del apartado 1 de la Regla 1,
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ii) en el caso de que el solicitante haya designado a un represen-
tante, el nombre y direccion profesional de éste y su direccion
profesional, de conformidad con la letra e) del apartado 1 de la
Regla 1.

Regla 38

Uso de lenguas en los procedimientos de caducidad o nulidad

. El plazo al que se hace referencia en el articulo 115, apartado 6, del

Reglamento, dentro del cual el solicitante de la caducidad o nulidad
debera presentar una traduccion de su solicitud, serd de un mes a
partir de la fecha de presentacion de su solicitud; en caso de incum-
plimiento, se rechazara la solicitud.

. En el caso de que las pruebas justificativas de la solicitud no se

presenten en la lengua del procedimiento de caducidad o nulidad, el
solicitante debera presentar una traduccion de dichas pruebas a dicha
lengua en un plazo de dos meses contado a partir de la presentacion
de las mismas.

. En el caso de que, antes de que expire un plazo de dos meses a

partir de que el titular de la marca comunitaria reciba la comunica-
cion mencionada en el apartado 1 de la Regla 40, el solicitante de la
caducidad o nulidad o el titular de la marca comunitaria comuniquen
a la Oficina que se han puesto de acuerdo para utilizar otra lengua
diferente para el procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 7 del articulo 115 del Reglamento, y si la solicitud no ha
sido presentada en esa lengua, el solicitante deberd presentar una
traduccion de aquélla a dicha lengua en el plazo de un mes a partir
de la fecha mencionada. »M2 Cuando no se presente la traduccion
o se presente fuera de plazo, no se modificara la lengua del procedi-
miento. <«

Regla 39

Inadmision de la solicitud de caducidad o de nulidad

. En el caso de que la Oficina compruebe que no se han abonado las

tasas pertinentes, invitara al solicitante a abonar dichas tasas dentro
del plazo por ella determinado. Si no se abonan las tasas exigidas en
el plazo que establezca la Oficina, ésta informara al solicitante de
que no se considerara presentada la solicitud de caducidad o de
nulidad. En el caso de que las tasas se abonen después de la expi-
racion del plazo establecido, se devolveran al solicitante.

. En el caso de que no se haya presentado la traduccion exigida con

arreglo a la regla 38, apartado 1, en el plazo establecido, la Oficina
rechazara la solicitud de caducidad o de nulidad.

. En el caso de que la Oficina compruebe que la solicitud no cumple

la regla 37, invitara al solicitante a subsanar las irregularidades en-
contradas dentro del plazo que ella misma determine. De no subsa-
narse estas irregularidades en el plazo sefialado, la Oficina rechazara
la solicitud.

. Toda resolucion por la cual se rechace una solicitud de caducidad o

de nulidad con arreglo al apartado 2 o 3 se comunicara al solicitante
y al titular de la marca comunitaria.

Regla 40

Examen de la solicitud de caducidad o de nulidad

. Todas las solicitudes de caducidad o de nulidad que se consideren

presentadas se notificaran al titular de la marca comunitaria. Cuando
la Oficina considere admisible una solicitud, invitara al titular de la
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marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo
que ella establezca.

2. Si el titular de la marca comunitaria no presentase observaciones, la
Oficina podra pronunciarse sobre la caducidad o nulidad con arreglo
a las pruebas de que disponga.

3. La Oficina comunicara al solicitante todas las observaciones presen-
tadas por el titular de la marca comunitaria y, si lo considera nece-
sario, le invitara a que se pronuncie dentro de un plazo fijado por la
propia Oficina.

4. Sin perjuicio de lo establecido en la regla 69, todas las observaciones
presentadas por las partes se enviaran a la otra parte interesada.

5. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en la el ar-
ticulo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento, la Oficina invitara al
titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo
de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se
hubiera aportado la prueba dentro del plazo establecido, se revocara
la marca comunitaria. Se aplicard mutatis mutandis la regla 22,
apartados 2, 3 y 4.

6. Si el solicitante tuviese que aportar la prueba del uso o demostrar
que hay razones adecuadas para la falta de uso con arreglo al ar-
ticulo 56, apartados 2 o 3, del Reglamento, la Oficina invitara al
solicitante a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el
plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la
prueba en el plazo establecido, se rechazara la solicitud de nulidad.
Se aplicard mutatis mutandis la regla 22, apartados 2, 3 y 4.

Regla 41
Pluralidad de solicitudes de caducidad o de nulidad

1. En el caso de que se hayan presentado varias solicitudes de caduci-
dad o de nulidad en relacion con la misma marca comunitaria, la
Oficina podra tramitarlas en un sélo bloque de procedimientos. Pos-
teriormente, podra decidir no seguir tramitandolas de este modo.

2. Se aplicaran mutatis mutandis los apartados 2, 3 y 4 de la Regla 21.

TITULO VIII
MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS
Regla 42
Disposiciones aplicables

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 43, las disposiciones de las
presentes Reglas seran aplicables a las marcas comunitarias colectivas.

Regla 43
Reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas

1. En el caso de que la solicitud de marca comunitaria colectiva no
incluyese su reglamento de uso, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 65 del Reglamento, aquél debera remitirse a la Oficina en
un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de presentacion.

2. El reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas debera
indicar:

a) el nombre y domicilio social del solicitante;

b) el objeto de la asociacion o el objeto para el que se haya creado
la persona juridica de Derecho publico;
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c¢) los organismos autorizados para representar a la asociacion o a la
persona juridica mencionada;

d) las condiciones de afiliacion;
e) las personas autorizadas para utilizar la marca;

f) si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
sanciones;

g) si procede, la autorizacién prevista en la segunda frase del apar-
tado 2 del articulo 65 del Reglamento.

TITULO IX
TRANSFORMACION

Regla 44

Solicitud de transformacion

. Toda solicitud de transformacion de una solicitud de marca comu-

nitaria o de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacio-
nal con arreglo a lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento,
debera incluir:

a) el nombre y direccion del solicitante de transformacion, con arre-
glo a la regla 1, apartado 1, letra b);

b) el nimero de expediente de la solicitud de marca comunitaria o el
numero de registro de la marca comunitaria;

¢) la indicacion del motivo de la transformacion, de conformidad
con el articulo 108, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento;

d) el Estado o Estados miembros en relacion con los cuales se pide
la transformacion;

e) en el caso de que la peticion no se refiera a todos los productos y
servicios para los que se hubiere presentado la solicitud o para los
que se hubiere registrado la marca, la solicitud incluird la men-
cion de los productos y servicios para los que se pida la trans-
formacion y, cuando se pida la transformacion en relacion con
mas de un Estado miembro y la lista de productos y servicios no
sea la misma para todos los Estados miembros, la mencion de los
productos y servicios respectivos para cada Estado miembro;

f) cuando se pida la transformacion en virtud de lo dispuesto en el
articulo 108, apartado 6, del Reglamento, la solicitud incluira una
mencion de la fecha en la que la resolucion del tribunal nacional
haya adquirido firmeza y una copia de tal resolucion; dicha copia
podra presentarse en la lengua en la que se adoptd la resolucion.

. La solicitud de transformacion se presentara dentro del plazo perti-

nente de conformidad con los apartados 4, 5 o 6 del Reglamento.
Cuando se solicite la transformacion al no haberse obtenido la reno-
vacion del registro, el plazo de tres meses establecido en el ar-
ticulo 108, apartado 5, del Reglamento empezara a contar a partir
del dia siguiente al ultimo dia de presentacion de la solicitud de
renovacion con arreglo al articulo 47, apartado 3, del Reglamento.

Regla 45

Examen de la solicitud de transformacion

. En el caso de que la solicitud de transformacion no cumpla los

requisitos del articulo 108, apartados 1 o 2, del Reglamento o no
se hubiese presentado en el correspondiente plazo de tres meses o no
cumpla lo establecido en la regla 44 o en las demas reglas, la Oficina
informara de ello al solicitante y le indicarda un plazo para que
modifique la solicitud o facilite la informacion que falte.
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2. En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformacion en
el plazo de tres meses, la Oficina comunicara al solicitante que no se
considerara presentada la solicitud de transformacion.

3. En el caso de que no se hubiera facilitado la informacion que falte
dentro del plazo establecido por la Oficina, ésta denegara la solicitud
de transformacion.

Cuando sea de aplicacion el articulo 108, apartado 2, del Regla-
mento, la Oficina denegara la solicitud de transformacion Gnicamente
en relacion con aquellos Estados miembros para los cuales quede
excluida la transformacién con arreglo a dicha disposicion.

4. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas comunitarias
haya rechazado la solicitud de marca comunitaria o haya declarado la
nulidad absoluta de una marca en referencia a la lengua de un Estado
miembro, se excluird la transformacion con arreglo al articulo 108,
apartado 2, del Reglamento para todos los Estados miembros en los
que dicha lengua sea lengua oficial. En el caso de que la Oficina o
un tribunal de marcas comunitarias haya rechazado la solicitud de
marca comunitaria o haya declarado la nulidad absoluta de una
marca por motivos que resulten de aplicacion en toda la Comunidad
o debido a una marca comunitaria anterior o a otro derecho de
propiedad industrial comunitario, se excluira la transformacion con
arreglo al articulo 108, apartado 2, del Reglamento para todos los
Estados miembros.

Regla 46
Publicacion de la solicitud de transformacion

1. Cuando la solicitud de transformacion se refiera a una solicitud de
marca comunitaria que ya hubiere sido publicada en el boletin de
marcas comunitarias, en virtud de lo dispuesto en el articulo 40 del
Reglamento, o cuando la solicitud de transformacion se refiera a una
marca comunitaria, la solicitud de transformacion se publicara en el
boletin de marcas comunitarias.

2. La publicacion de la solicitud de transformacion debera incluir:

a) el namero de expediente o de registro de la marca para la que se
solicite la transformacion;

b) una referencia a la publicacion anterior de la solicitud o del
registro en el boletin de marcas comunitarias;

¢) la mencion del Estado o Estados miembros para los que se soli-
cite la transformacion;

d) en el caso de que la instancia no se refiera a todos los productos
y servicios para los que se presentd la solicitud o para los que se
registrd la marca, la indicacion de los productos y servicios para
los que se solicite la transformacion;

e) en el caso de que se solicite la transformacion en relacion con
mas de un Estado miembro y la lista de productos y servicios no
sea la misma para todos los Estados miembros, la indicacion de
los productos y servicios que corresponden a cada Estado miem-
bro;

f) la fecha de la solicitud de transformacion.

Regla 47

Transmision a los servicios centrales de la propiedad industrial de
los Estados miembros

Cuando la solicitud de transformacion cumpla los requisitos del Regla-
mento y de las presentes reglas, la Oficina transmitira la solicitud de
transformacion y los datos indicados en la regla 84, apartado 2, a los
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servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros,
incluida la Oficina de marcas del Benelux, para los que se considera
admisible la solicitud. La Oficina informara al solicitante de la fecha de
transmision.

TITULO X
PROCEDIMIENTO DE RECURSO
Regla 48
Contenido del recurso
1. El recurso debera incluir:

a) el nombre y direccion del recurrente, de acuerdo con lo dispuesto
en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;

b) en el caso de que el recurrente haya designado a un representante,
su nombre y direccion profesional de conformidad con lo dis-
puesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1;

c) una declaracion en la que se precise la resolucion impugnada y el
contenido de la modificacién o revocacion que se solicite.

2. El recurso se interpondra en la lengua del procedimiento en el que se
haya adoptado la resolucion objeto de recurso.

Regla 49
Inadmision del recurso

1. Si el recurso no cumpliese los requisitos establecidos en los articulos
57, 58 y 59 del Reglamento y en la letra c¢) del apartado 1 y en el
apartado 2 de la Regla 48, la Sala de Recurso lo rechazara como
inadmisible, a no ser que se hayan subsanado todas las irregularida-
des antes de la expiracion del plazo establecido en el articulo 59 del
Reglamento.

2. Si la Sala de Recurso observase que el recurso no cumple otros
requisitos del Reglamento u otras disposiciones de las presentes
Reglas, y en particular las letras a) y b) del apartado 1 de la Regla
48, lo comunicara al recurrente, invitandole a subsanar, en el plazo
que ella establezca, las irregularidades observadas. De no subsanarse
éstas dentro del plazo, la Sala de Recurso rechazara el recurso como
inadmisable.

3. Si se hubiera abonado la tasa de recurso después de la expiracion del
plazo para la presentacion de recurso, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 59 del Reglamento, no se considerara presentado el recurso
y se devolvera al recurrente la tasa de recurso.

Regla 50
Examen del recurso

1. Salvo disposicion en contrario, se aplicaran mutatis mutandis a los
procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedi-
mientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolucion impug-
nada.

En particular, cuando el objeto del recurso sea una resolucion adop-
tada en procedimiento de oposicion, el articulo 78 bis del Regla-
mento no sera aplicable a los plazos fijados con arreglo al articulo 61,
apartado 2, del Reglamento.

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolucion de una division
de oposicion, la Sala de Recurso se limitara a examinar los hechos
alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos
o especificados por la division de oposicion de acuerdo con el Re-
glamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso
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considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales
de conformidad con el articulo 74, apartado 2, del Reglamento.

2. La resolucion de la Sala de Recurso deberd incluir:
a) la declaracion de haber sido dictada por la Sala de Recurso;
b) la fecha en la que se dicto;

¢) los nombres del presidente y de los restantes miembros de la Sala
de Recurso participantes;

d) el nombre del agente competente de la secretaria;

e) los nombres de las partes y de sus representantes;

f) una declaracion de las cuestiones sobre las que se ha de fallar;
g) un resumen de los hechos;

h) los motivos;

i) el fallo de la Sala de Recurso, incluida, si fuere necesario, la
resolucion relativa a las costas.

3. La resolucién debera ir firmada por el presidente y los restantes
miembros de la Sala de Recurso, asi como por el agente de la
secretaria de la Sala.

Regla 51
Restitucion de la tasa de recurso

La tasa de recurso sélo sera restituida cuando dicte la orden:

a) la instancia cuya resolucion haya sido impugnada, en caso de revi-
sion con arreglo al articulo 60, apartado 1, o al articulo 60 bis del
Reglamento;

b) la Sala de Recurso, cuando estime el recurso y considere que la
restitucion es justa en razoén de la existencia de un vicio sustancial
de procedimiento.

TITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
Seccion A
Resoluciones y comunicaciones de la Oficina
Regla 52
Forma de las resoluciones

1. Las resoluciones de la Oficina deberan formularse por escrito y estar
motivadas. Cuando el procedimiento ante la Oficina se celebre oral-
mente, las resoluciones podran pronunciarse de forma oral. Poste-
riormente se notificaran por escrito a las partes.

2. Las resoluciones de la Oficina susceptibles de recurso deberan ir
acompafiadas de una comunicacion escrita en la que se indique
que el recurso debe ser presentado por escrito ante la Oficina en
el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificacion de la
resolucion recurrible. En dicha comunicacion se informara, asi-
mismo, a las partes de lo dispuesto en los articulos 57, 58 y 59
del Reglamento. Las partes no podran alegar la omision de comuni-
cacion de la posibilidad de recurso.
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Regla 53
Correccion de errores en las resoluciones

Cuando la Oficina detecte, por si misma o a peticion de una parte en el
procedimiento, errores lingiiisticos, errores de transcripcion o faltas ma-
nifiestas en una resolucion, se asegurara de que el departamento o la
division responsable los corrija.

Regla 53 bis
Revocacion de una resolucion o una inscripcion en el Registro

1. Cuando la Oficina descubra, por si misma o a partir de informacion
procedente de las partes en el procedimiento, que una resolucion o
una inscripcion en el Registro va a ser revocada con arreglo al
articulo 77 bis del Reglamento, informara de ello a la parte afectada.

2. La parte afectada podra presentar alegaciones a dicha revocacion
dentro de un plazo determinado por la Oficina.

3. Si la parte afectada estd de acuerdo con la revocaciéon o no presenta
alegaciones dentro del plazo determinado, la Oficina revocara la
resolucion o la inscripcion. Si la parte afectada no estd de acuerdo
con la revocacion, la Oficina adoptard una decision en cuanto a la
revocacion.

4. Se aplicaran mutatis mutandis los apartados 1, 2 y 3 cuando la
revocacion pueda afectar a mas de una parte. En estos casos, las
alegaciones presentadas por una de las partes con arreglo al apartado
3 se comunicaran a la otra parte o partes, y se invitard a éstas a
presentar sus propias alegaciones.

5. Cuando la revocacion de una resoluciébn o una inscripcion en el
Registro afecte a una resolucién o una inscripcién ya publicada,
dicha revocacion también sera publicada.

6. Tendra competencia para proceder a la revocacion contemplada en
los apartados 1 a 4 el departamento o division que haya adoptado la
resolucion.

Regla 54
Comprobacion de la pérdida de derechos

1. Si la Oficina comprobase que se ha producido cualquier pérdida de
derechos en virtud de lo dispuesto en el Reglamento o en las pre-
sentes Reglas sin que se haya adoptado resolucion alguna, se lo
comunicara al interesado de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 77 del Reglamento y llamard su atencion sobre el contenido
del apartado 2 de la presente Regla.

2. Si el interesado estimase que las conclusiones de la Oficina son
inexactas, podra, en un plazo de dos meses a partir de la notificacion
de la comunicacion contemplada en el apartado 1 solicitar a la
Oficina que adopte una resolucion al respecto. Tal resolucion so6lo
debera dictarse en caso de que la Oficina no comparta el punto de
vista de la persona que la solicite; en caso contrario, la Oficina
modificard sus conclusiones e informara de ello al solicitante.

Regla 55
Firma, nombre, sello

1. Toda resolucidon, comunicacion o anuncio de la Oficina debera indi-
car el departamento o la division de la Oficina y el nombre o
nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas debera
figurar la firma del funcionario o funcionarios o, en lugar de la
firma, el sello de la Oficina impreso o estampado.

2. El presidente de la Oficina podra autorizar el uso de otros medios de
identificacion del departamento o la division de la Oficina y del
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nombre del funcionario o funcionarios responsables o de cualquier
otra identificacion distinta del sello, en el caso de que se transmitan
resoluciones, comunicaciones o anuncios por telefax o cualesquiera
otros medios técnicos de comunicacion.

Seccion B
Procedimiento oral e instruccion
Regla 56

Citacion a procedimiento oral

. Se citara a las partes para que comparezcan en el procedimiento oral

contemplado en el articulo 75 del Reglamento y se les informara de
lo dispuesto en el apartado 3 de la presente Regla. La citacion se
hard por lo menos con un mes de antelacion, salvo que las partes
acepten un plazo mas breve.

. Al proceder a la citacion, la Oficina debera llamar la atencién sobre

los puntos que, en su opinion, precisen ser debatidos para adoptar la
resolucion.

. Si una de las partes debidamente citadas a procedimiento oral no

compareciese ante la Oficina, el procedimiento podra proseguir en su
ausencia.

Regla 57

Instruccion por parte de la Oficina

. Cuando la Oficina considere necesario dar audiencia a la declaracion

oral de las partes, testigos o peritos, o proceder a diligencias de
comprobacion, adoptara una resolucion a tal efecto en la que se
indiquen los medios mediante los cuales pretende obtener pruebas,
los hechos pertinentes que hayan de ser probados, asi como la fecha,
hora y lugar en que se vaya a proceder a la audiencia o a la practica
de esa diligencia. Si una de las partes solicitase la declaracion oral de
testigos o peritos, la resolucion de la Oficina sefialara el plazo en el
que la parte solicitante deba poner en conocimiento de la Oficina los
nombres y direcciones de los testigos y peritos que desea sean oidos.

. Para la citacion de las partes, testigos o peritos debera darse un plazo

minimo de un mes, a no ser que los interesados acuerden un plazo
mas breve. La citacion deberd incluir:

a) un extracto de la resolucion mencionada en el apartado 1, en el
que se indique especialmente la fecha, hora y lugar en que se
vaya a proceder a la audiencia ordenada, asi como los hechos
sobre los que se vaya a oir a las partes, testigos y peritos;

b) los nombres de las partes en el procedimiento y la mencion de los
derechos que los testigos y peritos pueden invocar de acuerdo con
lo previsto en los apartados 2 a 5 de la Regla 59.

Regla 58

Designacion de peritos

. La Oficina decidira la forma en que deberan presentarse los informes

de los peritos que designe.

. El mandato del perito incluira:

a) una descripcion precisa de su mision;
b) el plazo que se le fije para presentar su informe pericial;
c¢) los nombres de las partes en el procedimiento;

d) la indicacioén de los derechos que pueda invocar en virtud de los
apartados 2, 3 y 4 de la Regla 59.

. Las partes recibiran copia de los informes escritos.
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. Las partes podran recusar un perito por incompetencia o por los

mismos motivos de recusacion de un examinador o de un miembro
de una division o de una Sala de Recurso con arreglo a los apartados
1 y 3 del articulo 132 del Reglamento. La instancia correspondiente
de la Oficina resolvera sobre la recusacion.

Regla 59

Costas de la instruccion

. La Oficina podra supeditar la instruccion al depoésito en dicha Ofi-

cina, por la parte que la hubiere solicitado, de una suma cuyo im-
porte se calculara sobre la base de una estimacion de las costas.

. Los testigos y peritos que, habiendo sido citados por la Oficina,

comparezcan ante ella, tendran derecho al reembolso de los gastos
razonables de desplazamiento y estancia. La Oficina podra conceder-
les un anticipo sobre estos gastos. La primera frase del presente
apartado se aplicara asimismo a los testigos y peritos que, sin haber
sido citados por la Oficina, comparezcan ante ésta y sean oidos
como tales.

. Los testigos que tengan derecho a reembolso en virtud de lo dis-

puesto en el apartado 2 tendran derecho ademas a una indemnizacion
apropiada por lucro cesante; los peritos tendran derecho a honorarios
como remuneracion de su trabajo. Estas indemnizaciones u honora-
rios seran pagados a los testigos y peritos después del cumplimiento
de sus deberes o de su funcion, en el caso de que la Oficina les haya
citado por propia iniciativa.

. El presidente de la Oficina establecera los importes y anticipos sobre

los gastos que se habran de abonar en aplicacion de lo dispuesto en
los apartados 1, 2 y 3 y se publicaran en el Diario Oficial de la
Oficina. Los importes se calcularan sobre la misma base prevista en
el Estatuto aplicable a los funcionarios de las Comunidades Europeas
y en su anexo VIIL

. La responsabilidad ultima por los importes adeudados o pagados en

virtud de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 recaera en:

a) la Oficina, en el caso de que ésta, por propia iniciativa, haya
considerado necesario oir la declaracion oral de los testigos o
peritos;

0o

b) la parte interesada, en el caso de que dicha parte solicite que los
testigos o peritos testifiquen o se pronucien verbalmente, sin
perjuicio de la resolucion sobre reparto y fijacion de gastos en
virtud de lo dispuesto en los articulos 81 y 82 del Reglamento y
en la Regla 94. Esta parte debera restituir a la Oficina cualquier
anticipo que haya sido abonado debidamente.

Regla 60

Actas de los procedimientos orales

. Se levantara acta de los procedimientos orales y de las diligencias de

instruccion, y en ella figurara:
a) la fecha de los procedimientos;

b) los nombres de los funcionarios de la Oficina responsables, de las
partes y sus representantes, asi como de los testigos y peritos
presentes;

¢) las solicitudes y peticiones realizadas por las partes;

d) los medios utilizados para la aportacion o la obtencion de prue-
bas;
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e) cuando proceda, los fallos o resoluciones dictados por la Oficina.

. Las actas se incluirdn en el expediente de solicitud o registro de

marca comunitaria correspondiente. Se remitira copia del acta a las
partes.

. Cuando los testigos, los peritos o las partes sean oidas de conformi-

dad con el articulo 76, apartado 1, letras a) o d), del Reglamento o la
regla 59, apartado 2, se grabaran sus declaraciones.

Seccion C
Notificaciones
Regla 61

Disposiciones generales aplicables a las notificaciones

. En los procedimientos ante la Oficina, toda notificacion que ésta

deba realizar se llevara a cabo mediante la transmision del docu-
mento original, una copia no certificada de dicho documento o un
impreso elaborado por ordenador de conformidad con la regla 55 o,
en el caso de los documentos presentados por las propias partes,
duplicados o copias no certificadas.

. La notificacion se hara:

a) por correo, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 62;

b) mediante entrega directa, con arreglo a lo dispuesto en Ia
Regla 63;

¢) mediante deposito en un buzon situado en la Oficina, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla 64, o

d) por telefax y otros medios técnicos, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla 65;

e) mediante anuncio publico, con arreglo a lo dispuesto en la
Regla 66.

. Cuando el destinatario haya indicado su niimero de fax u otros datos

para ponerse en contacto con ¢l mediante otros medios técnicos, la
Oficina podra elegir entre cualquiera de esos medios de notificacion
y la notificacién por correo.

Regla 62

Notificacion por correo

. Las resoluciones con plazo para la interposicion de recurso, las

citaciones y cualesquiera otros documentos que determine el presi-
dente de la Oficina se notificaran por carta certificada con acuse de
recibo. Todas las demas notificaciones se realizaran por correo ordi-
nario.

. Las notificaciones a los destinatarios que no tengan ni domicilio, ni

sede social, ni un establecimiento en la Comunidad y que no hayan
designado a un representante con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado 2 del articulo 88 del Reglamento se realizaran enviando por
correo ordinario el documento que se haya de notificar a la tltima
direccion  del  destinatario  conocida  por la  Oficina.
>PM2 ———— <«

. En el caso de que la notificacion se efectiie mediante carta certifi-

cada, con acuse de recibo o sin €l, se considerara entregada al
destinatario el décimo dia siguiente al de su envio por correo, salvo



1995R2868 — ES — 01.05.2009 — 004.001 — 37

que la carta no hubiese llegado al destinatario o hubiese llegado en
una fecha posterior. En caso de controversia, correspondera a la
Oficina probar que la carta ha llegado a su destino o determinar,
si fuera el caso, la fecha en que haya sido entregada al destinatario.

4. La notificacion mediante carta certificada, con acuse de recibo o sin
¢l, se considerara efectuada aun cuando el receptor se negase a
aceptar la carta.

5. Cuando la notificacion se efectiie por correo ordinario, se considerara
entregada al destinatario el décimo dia siguiente al de su envio por
correo.

Regla 63
Notificacion mediante entrega directa

La notificacion podra realizarse en los locales de la Oficina mediante
entrega directa del documento al destinatario que acusara recibo del
mismo.

Regla 64
Notificacion mediante depésito en un buzéon en la Oficina

Cuando el destinatario disponga de buzon en la Oficina, la notificacion
también podra efectuarse mediante el depdsito en éste del documento
que deba notificarse. En el expediente se incluird una notificacion es-
crita de deposito. La fecha de deposito debera sefialarse en el docu-
mento. Se considerara realizada la notificacion el quinto dia siguiente al
de depdsito del documento en el buzén de la Oficina.

Regla 65
Notificacion mediante telefax y otros medios técnicos

1. La notificacion mediante telefax se efectuara transmitiendo el origi-
nal o una copia, tal como se establece en el apartado 1 de la Regla
61, del documento que se haya de notificar. »M2 La notificacién
se tendra por realizada el dia que se reciba la comunicacion en el fax
del destinatario. <«

2. El presidente de la Oficina determinara los pormenores de notifica-
cion mediante otros medios técnicos de comunicacion.

Regla 66

Notificacion publica

1. En caso de que no pueda conocerse la direccion del destinatario, o
haya sido imposible, después de al menos un intento, proceder a la
notificaciéon con arreglo a la regla 62, la notificacion se realizara
mediante anuncio publico.

2. El presidente de la Oficina establecera la forma en la que se habra de
proceder al anuncio publico y el inicio del plazo de un mes al
término del cual se considerard notificado el documento.

Regla 67
Notificacion a los representantes

1. Si se hubiese designado un representante o si se considerase que el
solicitante nombrado en primer lugar en una solicitud comun es el
representante comuin, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la
Regla 75, las notificaciones se dirigiran a dicho representante desig-
nado o comun.

2. Si una parte hubiese designado a varios representantes, bastara con
efectuar la notificacion a cualquiera de ellos, salvo que se haya
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indicado una direccion especifica para notificaciones con arreglo a lo
dispuesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1.

3. Si varias partes hubieren designado a un representante comun, bas-
tara con notificar un unico ejemplar del documento al representante
comun.

Regla 68
Irregularidades en la notificacion

Cuando, habiendo llegado un documento a su destinatario, la Oficina no
pueda probar que ha sido notificado convenientemente, o se hayan
incumplido las disposiciones relativas a su notificacion, se considerara
que el documento fue notificado en la fecha que se acredite por la
Oficina como fecha de recepcion.

Regla 69
Notificacion de documentos en caso de pluralidad de partes

Los documentos presentados por las partes en los que se incluyan
propuestas sustantivas o la declaracion de retirada de una propuesta
sustantiva se notificaran de oficio a las otras partes. Cuando el docu-
mento no contenga elementos nuevos y se hayan reunido ya los ele-
mentos necesarios para dictar resolucion en el asunto, la notificacion
sera facultativa.

Seccion D
Plazos
Regla 70
Computo de los plazos
1. Los plazos se estableceran en dias, semanas, meses o afios enteros.

2. El computo se iniciara el dia siguiente a aquel en que haya tenido
lugar el hecho pertinente, que podra consistir tanto en un acto de
procedimiento como en el vencimiento de un plazo anterior. Cuando
el acto consista en una notificacion, el hecho de referencia sera la
recepcion del documento notificado, salvo disposicion en contrario.

3. Cuando el plazo se exprese en uno o varios afios, vencera el afio
siguiente que corresponda, en el mes del mismo nombre y en el dia
del mismo nimero que el mes y dia en que ocurridé el hecho men-
cionado. En el caso de que el mes siguiente que corresponda no
tenga dia con el mismo niimero, el plazo vencera el ultimu dia de
ese mes.

4. Cuando el plazo se exprese en uno o varios meses, vencera el dia del
mes posterior que corresponda que tenga el mismo ntimero de dia en
que ocurrié el hecho mencionado. En el caso de que el dia en que
ocurri6 el hecho mencionado fuera el wltimo del mes o de que el mes
posterior correspondiente no tenga un dia con el mismo nimero, el
plazo vencera el ultimo dia de ese mes.

5. Cuando el plazo se exprese en una o varias semanas, vencera el dia
de la semana posterior correspondiente que tenga el mismo nombre
del dia en que tuvo lugar el hecho mencionado.

Regla 71
Duracion de los plazos

1. Cuando el Reglamento o las presentes Reglas establezcan que la
Oficina habrd de fijar un plazo, si la parte en cuestion tiene su
domicilio, su sede principal o un establecimiento en la Comunidad,
dicho plazo no podra ser inferior a un mes, o, si no se cumplen estas
condiciones, no podra ser inferior a dos meses ni superior a seis.
Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Oficina podra conceder la
prorroga de un plazo determinado si asi lo solicita la parte interesada
y se presenta la solicitud antes de que expire el plazo original.
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2. En caso de que existan dos o mas partes, la Oficina podra condicio-

nar la prorroga del plazo al consentimiento de las otras partes.
Regla 72

Vencimiento de plazos en casos especiales

. Si el plazo venciese un dia en que la Oficina no esté abierta para la

recepcion de documentos, o en que, por razones distintas de las
indicadas en el apartado 2, el correo ordinario no se distribuya en
la localidad en que tiene su sede la Oficina, el plazo se prorrogara
hasta el primer dia siguiente en que la Oficina esté abierta para la
recepcion de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario. Los
dias a que se hace referencia en la primera frase seran establecidos
por el presidente de la Oficina antes de que comience cada afio
natural.

. Si el plazo venciese un dia en que se haya producido una interrup-

cion general en la distribucion del correo en el Estado miembro en el
que esta situada la Oficina, o, cuando el presidente de la Oficina
haya autorizado el envio de comunicaciones por medios electronicos
de conformidad con la regla 82 y en la medida en que lo haya
hecho, un dia en que se haya producido una interrupcion real de
la conexion de la Oficina con dichos medios de comunicacion elec-
trénicos, el plazo se prorrogard hasta el primer dia siguiente a la
interrupcién en que la Oficina esté abierta para la recepcion de
documentos y se distribuya el correo ordinario. La duracion del
periodo de interrupcion sera la que determine el presidente de la
Oficina.

. Los apartados 1 y 2 se aplicaran mutatis mutandis a los plazos

establecidos en el Reglamento o en las presentes Reglas cuando se
trate de operaciones que se hayan de llevar a cabo ante la autoridad
competente a que se refiere la letra b) del apartado 1 del articulo 25
del Reglamento.

. En el caso de que acontecimientos excepcionales, tales como desas-

tres naturales o huelgas, interrumpan o perturben el buen funciona-
miento de la comunicacion entre las partes en el procedimiento con
la Oficina o viceversa, el presidente de la Oficina podra determinar,
para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado
afectado o que hayan designado un representante con domicilio pro-
fesional en dicho Estado, la prorroga de todos los plazos que de otro
modo expirarian el dia en que comenzaron tales acontecimientos o
después de esa fecha, lo que ¢l mismo establecera, hasta una fecha
que también ¢l mismo determinard. En caso de que la sede de la
Oficina se viera afectada por los acontecimientos mencionados, el
presidente determinara la aplicabilidad de sus decisiones a todas las
partes en el procedimiento.

Seccion E
Interrupcion del procedimiento
Regla 73

Interrupcion del procedimiento

1. El procedimiento ante la Oficina se interrumpira:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad juridica tanto del solici-
tante o del titular de una marca comunitaria como de la persona
facultada por la legislacion 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 89 del Reglamento, solo se interrumpiré el procedimiento
a peticion de dicho representante;
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b) en caso de que, por motivos juridicos, el solicitante o el titular de
la marca comunitaria no puedan proseguir el procedimiento ante
la Oficina como consecuencia de haberse emprendido acciones
contra su patrimonio;

c) en caso de fallecimiento o incapacidad juridica del representante
del solicitante o del titular de la marca comunitaria o de que, por
motivos juridicos, se vea imposibilitado para continuar el proce-
dimiento ante la Oficina como consecuencia de haberse empren-
dido acciones contra su patrimonio.

2. Cuando, en los casos a que se refieren los apartados a) y b) del
apartado 1, se haya informado a la Oficina de la identidad de la
persona facultada para proseguir ante ella el procedimiento, la Ofi-
cina comunicara a dicha persona y a los terceros interesados que el
procedimiento se reanudara a partir de la fecha que ella determine.

3. En el supuesto contemplado en la letra c) del apartado 1, el proce-
dimiento se reanudara cuando se haya informado a la Oficina de la
designacion de un nuevo representante del solicitante o cuando la
Oficina haya notificado a las demas partes la designacion de un
nuevo representante del titular de la marca comunitaria. Si, tres
meses después del inicio de la interrupcion del procedimiento, no
se hubiera informado a la Oficina del nombramiento de un nuevo
representante, ésta dirigira al solicitante o al titular de la marca
comunitaria una comunicacion en la que se indicara:

a) en el caso de que sea aplicable el apartado 2 del articulo 88 del
Reglamento, que la solicitud de marca comunitaria se considerara
retirada si no se informa de dicho nombramiento en los dos
meses siguientes a la fecha de notificacion de dicha comunica-
cion;

b) en el caso de que no sea aplicable el apartado 2 del articulo 88
del Reglamento, que el procedimiento se reanudara con el soli-
citante o con el titular de la marca comunitaria a partir de la fecha
de notificacion de dicha comunicacion.

4. Los plazos vigentes en la fecha de interrupcion de los procedimien-
tos respecto del solicitante o del titular de la marca comunitaria, con
excepcion del plazo de pago de las tasas de renovacion, volveran a
correr a partir del dia en que se reanude el procedimiento.

Seccion F

Renuncia al procedimiento ejecutivo de reembolso
Regla 74

Renuncia al procedimiento ejecutivo de reembolso

El presidente de la Oficina podra renunciar a la accion ejecutiva de
reembolso de cualquier suma adeudada, cuando se trate de un importe
muy pequefio o el cobro sea demasiado incierto.

Seccion G
Representacion
Regla 75
Designacion de un representante comun

1. Si hubiera mas de un solicitante y en la solicitud de marca comu-
nitaria no se designase un representante comun, sera considerado
representante comun el solicitante nombrado en primer lugar en la
solicitud. No obstante, si uno de los solicitantes estd obligado a
designar un representante autorizado, tal representante sera conside-
rado el representante comun, a no ser que el solicitante nombrado en
primer lugar en la solicitud haya designado un representante auto-
rizado. Estas disposiciones se aplicaran mutatis mutandis a los ter-
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ceros que presenten conjuntamente oposicion o una solicitud de
caducidad o de nulidad y a los cotitulares de una marca comunitaria.

. Si en el curso del procedimiento se produjese una cesion de derechos

a mas de una persona y éstas no hubiesen designado un represen-
tante comun, se aplicara lo dispuesto en el apartado 1. De no ser esto
posible, la Oficina invitard a dichas personas a que en el plazo de
dos meses designen un representante comun. Si no se cumpliera
dicha invitacion, la Oficina procedera a designar el representante
comun.

Regla 76

Poderes

. Los abogados y representantes autorizados inscritos en la lista ges-

tionada por la Oficina con arreglo al articulo 89, apartado 2, del
Reglamento tendran que presentar ante la Oficina un poder firmado
para su inclusion en el expediente solo cuando la Oficina lo solicite
expresamente o, cuando varias partes en el procedimiento estén re-
presentadas ante la Oficina, si la otra parte lo solicita expresamente.

. Los empleados que actuen en nombre de una persona fisica o juri-

dica con arreglo al articulo 88, apartado 3, del Reglamento deberan
presentar en la Oficina un poder firmado para ser incluidos en el
expediente.

. El poder podra presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de

la Comunidad. Podra otorgarse para una o mas solicitudes o marcas
registradas. Se podrd presentar un poder general que permita al
representante actuar en todos los procedimientos ante la Oficina en
los que la persona que ha otorgado el poder sea parte.

. Cuando, con arreglo al apartado 1 o 2, sea necesario presentar un

poder firmado, éste deberd presentarse en un plazo fijado por la
Oficina. Si no se presentase el poder a su debido tiempo, el proce-
dimiento continuara con el representado. No se consideraran efectua-
dos aquellos actos de procedimiento, con excepcion de la presen-
tacion de la solicitud efectuada por el representante, que no cuenten
con la aprobacion de la persona representada en un plazo determi-
nado por la Oficina. Todo ello se entendera sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 88, apartado 2, del Reglamento.

. Los apartados 1 a 3 se aplicaran mutatis mutandis a los documentos

de revocacion de poderes.

. Todo representante que deje de estar autorizado seguira siendo con-

siderado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina la
expiracion de su poder.

. Salvo que en el propio poder se disponga otra cosa, €ste no se

extinguird frente a la Oficina por el fallecimiento de la persona
que lo otorgd.

. Cuando se comunique a la Oficina la designacion de un represen-

tante, se indicardn el nombre y la direccion profesional de este
ultimo, con arreglo a lo establecido en la regla 1, apartado 1, letra
e). Cuando un representante que acaba de ser designado actiie ante la
Oficina, indicara su nombre y, de preferencia, el nimero de identi-
ficacion que le haya atribuido la Oficina. En el caso de que una parte
designe a varios representantes, éstos podran actuar conjunta o se-
paradamente, sin perjuicio de lo dispuesto en sus poderes.

. La designacion de una asociacion de representantes o el poder que se

le otorgue se considerara que autoriza a cualquier representante que
ejerza en dicha asociacion.
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Regla 77
Representacion

Toda notificacion u otra comunicacion que remita la Oficina al repre-
sentante debidamente autorizado tendra el mismo efecto que si se hu-
biera enviado a la persona representada. Toda comunicacion remitida a
la Oficina por el representante debidamente autorizado tendra el mismo
efecto que si procediese de la persona representada.

Regla 78
Modificacion de la lista de representantes autorizados

1. La inscripcion de un representante autorizado en la lista de repre-
sentantes autorizados en virtud de lo dispuesto en el articulo 89 del
Reglamento se cancelard a peticion del mismo.

2. La inscripcion del representante autorizado se cancelara de oficio:

a) en caso de fallecimiento o de incapacidad juridica del represen-
tante autorizado;

b) cuando el representante autorizado deje de tener la nacionalidad
de un Estado miembro, a no ser que el presidente de la Oficina
haya concedido una excepcion en virtud de lo dispuesto en la
letra b) del apartado 4 del articulo 89 del Reglamento;

¢) cuando el representante autorizado deje de tener su sede o su
lugar de empleo en la Comunidad,

d) cuando el representante autorizado deje de estar facultado con
arreglo a lo dispuesto en la primera frase de la letra c¢) del
apartado 2 del articulo 89 del Reglamento;

3. La inscripcion del representante autorizado se suspendera a iniciativa
de la propia Oficina en el caso de que se hubiese suspendido su
facultad para representar a personas fisicas o juridicas ante el servi-
cio central de la propiedad industrial del Estado miembro, contem-
plada en la primera frase de la letra ¢) del apartado 2 del articulo 89
del Reglamento.

4. Toda persona cuya inscripcion en la lista de representantes autoriza-
dos se haya cancelado volvera a ser inscrita en ella, previa peticion
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 89 del
Reglamento, si desapareciesen las circunstancias que dieron lugar a
la cancelacion.

5. La Oficina de marcas del Benelux y los servicios centrales de la
propiedad industrial de los Estados miembros de que se trate infor-
maran sin dilaciéon a la Oficina de cualquier hecho de que tengan
conocimiento y pertinente a los efectos de los apartados 2 y 3.

6. Las modificaciones introducidas en la lista de representantes auto-
rizados se publicaran en el Diario Oficial de la Oficina.

Seccion H
Comunicaciones escritas e impresos
Regla 79
Comunicacion por escrito o por otros medios

Las solicitudes de registro de marca comunitaria, asi como cualquier
otra solicitud prevista en el Reglamento y todas las demas comunica-
ciones dirigidas a la Oficina se presentaran de la siguiente forma:

a) mediante presentacion en la Oficina de un original firmado del
documento de que se trate ya sea por correo, entrega directa o
por cualquier otro medio;
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b) mediante transmision por fax de un documento de conformidad con
lo dispuesto en la regla 80;

d) mediante transmision del contenido de la comunicacion por medios
electronicos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 82.

Regla 79 bis
Anexos de las comunicaciones escritas

Cuando en un procedimiento ante la Oficina, una de las partes envie un
documento o un elemento de prueba con arreglo a la regla 79, letra a),
que implique a mas de una parte, se enviara un numero de copias, tanto
del documento como de sus anexos y del elemento de prueba, equiva-
lente al nimero de partes en el procedimiento.

Regla 80

Comunicacién por telefax

1. En el caso de que se presente a la Oficina una solicitud de marca
comunitaria por fax y de que la solicitud incluya una reproduccion
de la marca, con arreglo a lo dispuesto en la regla 3, apartado 2, que
no cumpla lo estipulado en dicha regla, se presentara a la Oficina la
reproduccion adecuada para su publicacion, de conformidad con lo
dispuesto en la regla 79, letra a). En el caso de que la Oficina reciba
la reproduccion en el plazo de un mes a partir de la fecha de
recepcion del fax, se considerara que dicha reproduccion ha sido
recibida por la Oficina en la fecha en la que se recibid el fax.

2. En el caso de que una comunicacion recibida por telefax sea incom-
pleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la
precision de la transmision, la Oficina informara de ello al remitente
y le invitara, en un plazo que ella establezca, a que vuelva a trans-
mitir el original por telefax o a presentar el original con arreglo a lo
dispuesto en la letra a) de la Regla 79. En el caso de que se cumpla
esta peticion en el plazo especificado, se considerara que la fecha de
recepcion de la nueva transmision o del original es la fecha de
recepcion de la comunicacion original, siempre que se apliquen
las disposiciones sobre la fecha de presentacion, en caso de que
la deficiencia se refiera a la concesion de una fecha de presentacion
para una solicitud de registro de una marca. Cuando no se cumpla la
peticion en el plazo establecido, se considerara que la comunicacion
no ha sido recibida.

3. Se considerard que toda comunicacion remitida a la Oficina por
telefax ha sido debidamente firmada si la reproduccion de la firma
aparece en la impresion producida por el telefax. »M2 En el caso
de que la comunicacion se envie por fax de manera electronica, se
considerara que la mencioén del nombre del remitente equivale a su
firma. <«
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Regla 82
Comunicacion por medios electronicos

M2
1. El presidente de la Oficina establecera si se pueden enviar comuni-
caciones por medios electronicos a la Oficina, en qué medida, asi

como las condiciones técnicas.

2. En el caso de que se remita una comunicacion por medios electro-
nicos, se aplicara mutatis mutandis el apartado 2 de la Regla 80.

3. En el caso de que se remita a la Oficina una comunicaciéon por
medios electronicos, se considerara que la mencion del nombre del
remitente equivale a su firma.

Regla 83
Impresos
1. La Oficina facilitara al publico impresos gratuitos para:

a) presentar solicitudes de marca comunitaria, que incluyan, en su
caso, una peticion de informe de busqueda;

b) presentar oposicion;
c¢) solicitar la caducidad o la declaracion de nulidad;

d) solicitar el registro de una cesion, el impreso de cesion y el
documento de cesion contemplados en la regla 31, apartado 5;

e) solicitar el registro de una licencia;
f) solicitar la renovacion de una marca comunitaria;
g) interponer un recurso;

h) autorizar a un representante, mediante un poder individual y un
poder general;

i) presentar ante la Oficina una solicitud internacional o la consi-
guiente denominacion con arreglo al Protocolo de Madrid.

2. Las partes en procedimientos ante la Oficina también podran utili-
zar:

a) los impresos establecidos en el Tratado sobre el Derecho de
Marcas o con arreglo a las recomendaciones de la Asamblea
de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Indus-
trial;

b) salvo en el caso del impreso al que se hace referencia en el
apartado 1, letra 1), impresos con el mismo contenido y formato.

3. La Oficina facilitara los impresos mencionados en el apartado 1 en
todas las lenguas oficiales comunitarias.

Seccion 1
Informacion al publico
Regla 84
Registro de marcas comunitarias

1. El Registro de marcas comunitarias se podra llevar en forma de base
de datos electronica.

2. El Registro de marcas comunitarias constard de las inscripciones
siguientes:
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a)
b)
¢)

d)

e)

g)

h)

k)

k)

)

p)

la fecha de presentacion de la solicitud;
el numero de expediente de la solicitud;

la fecha de publicacion de la solicitud;

el nombre y direccion del solicitante;

el nombre y direccion profesional del representante, en la me-
dida en que no se trate de un representante con arreglo a la
primera frase del apartado 3 del articulo 88 del Reglamento; en
el caso de que haya varios representantes, unicamente se ins-
cribiran el nombre y direccion profesional del citado en primer
lugar, seguidos de los términos «y otros», en el caso de que se
designe a una asociacion de representantes unicamente se ins-
cribiran el nombre y direccion de la asociacion;

la reproduccion de la marca, con indicaciones relativas a su
naturaleza, a menos que se trate de una marca a la que se
aplique lo dispuesto en el apartado 1 de la Regla 3; cuando
el registro de la marca sea en color, la mencion «en color», con
indicacion de los colores que compongan la marca; cuando
proceda, una descripcion de la marca;

la indicacion de los productos y servicios por sus nombres,
agrupados con arreglo a las clases de la clasificacion del Arre-
glo de Niza; cada grupo ira precedido del niimero de la clase de
dicha clasificacion a la que pertenezca ese grupo de productos y
servicios y figurara en el orden de las clases de la misma;

indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 30 del Reglamento;

indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad de expo-
sicion con arreglo a lo dispuesto en el articulo 33 del Regla-
mento;

indicaciones relativas a la reivindicacion de la antigiiedad de
una marca registrada anterior con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 34 del Reglamento;

la mencién de que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3
del articulo 7 del Reglamento, la marca ha adquirido un caracter
distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la
misma;

una declaracion del solicitante por la que renuncie a cualquier
derecho exclusivo sobre un elemento de la marca, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 38 del Reglamento;

la indicacion de que se trata de una marca colectiva;

la lengua en la que se haya presentado la solicitud y la segunda
lengua que el solicitante haya indicado en su solicitud, de con-
formidad con el apartado 3 del articulo 115 del Reglamento;

la fecha de inscripcion de la marca en el Registro y el niimero
de registro;

una declaracion de que la solicitud es consecuencia de la trans-
formacion de un registro internacional que designa a la Comu-
nidad Europea con arreglo al articulo 156 del Reglamento, asi
como la fecha del registro internacional con arreglo al apartado
4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscrip-
cion de la extension territorial a la Comunidad Europea poste-
rior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del ar-
ticulo 3 fer del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de
prioridad del registro internacional.
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3. En el Registro de marcas comunitarias se incluird también los datos
siguientes, cada uno de ellos con su fecha de inscripcion:

a) toda modificacion del nombre, direccion, o nacionalidad del
titular de una marca comunitaria, o del Estado en que tenga
su domicilio, su sede o establecimiento;

b) toda modificacion del nombre o la direccion profesional del
representante, siempre que no se trate de un representante de-
signado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
ticulo 88 del Reglamento;

c) en caso de que se designe a un nuevo representante, su nombre
y direccion profesional;

d) toda modificacion de la marca con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 48 del Reglamento y cualquier correccion de errores y
faltas;

e) la mencion de la modificacion de los reglamentos de uso de la
marca colectiva con arreglo a lo dispuesto en el articulo 69 del
Reglamento;

f) datos sobre la reivindicacion de la antigiiedad de una marca
registrada anterior a que se refiere el articulo 34 del Regla-
mento, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 35 del mismo;

g) las cesiones totales o parciales con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 17 del Reglamento;

h) la constitucion o cesion de un derecho real con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 19 del Reglamento y la naturaleza de
ese derecho real;

VM2
T i) las medidas de ejecucion forzosa con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 20 del Reglamento, asi como los procedimientos de
insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el articulo 21 del
Reglamento;

j) la concesion o cesion de una licencia con arreglo al articulo 22
del Reglamento, y, en su caso, el tipo de licencia con arreglo a
lo dispuesto en la Regla 34;

k) la renovacion de un registro con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 47 del Reglamento, la fecha en que surta efecto asi
como cualquier restriccion con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 4 del articulo 47 del Reglamento;

1) la mencién relativa a la fecha de expiracion del registro, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 47 del Reglamento;

m) la declaracion de renuncia del titular de la marca con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento;

n) la fecha en que se hubiese presentado una solicitud con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 55 del Reglamento o en que se
hubiese interpuesto demanda de reconvencion, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 4 del articulo 96 del Reglamento, por
caducidad o nulidad;

0) la fecha y tenor de la resolucioén sobre la solicitud o reconven-
cion, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del articulo 56
o en la tercera frase del apartado 6 del articulo 96 del Regla-
mento;

p) la mencion de la recepcion de una solicitud de transformacion
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 109 del
Reglamento;

q) la cancelacion de la inscripcion de un representante efectuada
con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 2;
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r) la cancelacion de la antigiiedad de una marca nacional;

s) la modificacion o cancelacion del Registro de las inscripciones
referidas en los puntos h), i) y j);

t) la sustitucion de la marca comunitaria por un registro interna-
cional con arreglo al articulo 152 del Reglamento;

u) la fecha y el nimero de un registro internacional basado en la
solicitud de marca comunitaria que se registrO como marca
comunitaria con arreglo al apartado 1 del articulo 143 del Re-
glamento;

v) la fecha y el nimero de un registro internacional basado en la
marca comunitaria con arreglo al apartado 2 del articulo 143 del
Reglamento;

w) la division de un registro con arreglo al articulo 48 bis del
Reglamento y a la regla 25 bis, junto con los elementos a los
que se hace referencia en el apartado 2 en relacion con el
registro divisional, asi como la lista de los productos y servicios
del registro inicial modificado;

x) la revocacion de una resolucion o una inscripcion en el Registro
con arreglo al articulo 77 bis del Reglamento, cuando dicha
revocacion se refiera a una resolucion o inscripcion que haya
sido publicada.

El presidente de la Oficina podra disponer que se inscriban en el
registro menciones distintas de las previstas en los apartados 2 y 3.

Se notificara al titular de la marca toda modificacion producida en
el registro.

La Oficina expedira extractos certificados o no certificados del re-
gistro previa solicitud y pago de una tasa.

Seccion J
Boletin de marcas comunitarias y Diario Oficial de la Oficina
Regla 85

Boletin de marcas comunitarias

El boletin de marcas comunitarias se publicara de la manera y con
la frecuencia que determine el presidente de la Oficina.

En el boletin de marcas comunitarias se publicaran las solicitudes e
inscripciones efectuadas en el registro, asi como otros datos relati-
vos a las solicitudes o inscripciones de marcas cuya publicacion esté
prevista el Reglamento o en las presentes Reglas.

En el caso de que se publiquen en el boletin de marcas comunitarias
datos cuya publicacion esté prevista en el Reglamento o en las
presentes Reglas, se considerard que la fecha de publicacion de
los datos es la fecha de edicion del boletin.

En la medida en que las inscripciones relativas al registro de una
marca no introduzcan modificaciones en relacién con la publicacion
de la solicitud, la publicacion de tales inscripciones se realizara
mediante una referencia a los datos incluidos en la publicacion de
la solicitud.

Los elementos de la solicitud de marca comunitaria que se indican
en el apartado 1 del articulo 26 del Reglamento, y cualquier otra
informacion cuya publicacion se prevea en la Regla 12, se publica-
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ran, cuando proceda, en todas las lenguas oficiales de la Comuni-
dad.

6. La Oficina admitird cualquier traduccion presentada por el solici-
tante. Si la lengua de la solicitud no fuese una de las lenguas de la
Oficina, se comunicara al solicitante la traduccion a la segunda
lengua que haya indicado. El solicitante podra proponer modifica-
ciones a la traduccion en un plazo que debera fijar la Oficina. Si el
solicitante no respondiese en dicho plazo o la Oficina considerase
que no son oportunas las modificaciones propuestas, se publicara la
traduccion propuesta por la Oficina.

Regla 86
Diario Oficial de la Oficina

1. El Diario Oficial de la Oficina se publicara en ediciones periodicas.
La Oficina pondra a disposicion del publico ediciones del Diario
Oficial en CD-ROM o en cualquier otra forma que haga posible la
lectura automatica.

2. El Diario Oficial se publicara en las lenguas de la Oficina. El
presidente de la Oficina podra establecer que determinados elemen-
tos se publiquen en todas las lenguas oficiales de la Comunidad.

Regla 87
Banco de datos

1. La Oficina gestionara un banco electronico de datos con los porme-
nores de las solicitudes de registro de marcas y las inscripciones en
el registro. La Oficina también podra facilitar el contenido de este
banco de datos en CD-ROM o en cualquier otra forma que haga
posible la lectura automatica.

2. El presidente de la Oficina establecera las condiciones de acceso al
banco de datos y la forma en que se podra acceder a su contenido
mediante lectura automatica, asi como los costes de tal servicio.

Seccion K
Consulta publica y conservacion de expedientes
Regla 88
Partes del expediente excluidas de consulta piblica

Las partes del expediente excluidas de consulta ptblica en virtud de lo
dispuesto en el apartado 4 del articulo 84 del Reglamento seran las
siguientes:

a) los documentos relativos a la exclusion o la recusacion con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento;

b) los proyectos de resolucion y de dictamen, asi como cualquier otro
documento interno, utilizados en la preparacion de resoluciones y
dictamenes;

c) aquellas partes del expediente que la parte interesada haya mostrado
especial interés por mantener confidenciales antes de que se presen-
tase la solicitud de consulta publica, a menos que la consulta de tales
partes del expediente se justifique por el hecho de que la parte
interesada posea intereses legitimos preponderantes.

Regla 89

Procedimientos de consulta piblica

1. La consulta publica de expedientes de solicitud de marca comunitaria
y de marcas comunitarias registradas se llevara a cabo con el docu-
mento original, con copias de los mismos o con medios técnicos de
almacenamiento, si los expedientes se conservasen de esa forma. El
presidente de la Oficina establecera la forma de consulta.
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M1

Cuando se lleve a cabo la consulta publica de expedientes seglin lo
dispuesto en los apartados 3, 4 y 5, hasta que no se haya abonado la
tasa correspondiente, no se considerara presentada la solicitud de
consulta publica. Cuando la consulta publica de medios técnicos
de almacenamiento se realice en linea, no habra que abonar la tasa.

2. Cuando se solicite la consulta publica de un expediente de solicitud
de marca comunitaria que todavia no haya sido publicado con arre-
glo al articulo 40 del Reglamento, la solicitud debera incluir la
mencion y la prueba de que el solicitante ha dado su consentimiento
para la consulta publica o ha declarado que, una vez registrada la
marca, hara valer sus derechos contra la parte que solicita la con-
sulta.

3. La consulta tendra lugar en los locales de la Oficina.

4. Previa solicitud, la consulta publica se realizara mediante la expedi-
cion de copias de los documentos del expediente. Para la obtencion
de tales copias debera pagarse una tasa.

5. Previa solicitud, la Oficina expedira copias, certificadas o no, de la
solicitud de marca comunitaria o de los documentos del expediente
de los que se puedan expedir copias con arreglo al apartado 4, lo
cual dara lugar al pago de una tasa.

6. Los expedientes conservados en la Oficina relativos a registros in-
ternacionales que designen a la Comunidad Europea podran consul-
tarse previa peticion a partir de la fecha de publicaciéon mencionada
en el apartado 1 del articulo 147 del Reglamento, en las condiciones
fijadas en los apartados 1, 3 y 4, y sin perjuicio de la Regla 88.

Regla 90
Comunicacion de datos incluidos en los expedientes

Sin perjuicio de las restricciones previstas en el articulo 84 del Regla-
mento y en la Regla 88, la Oficina, previa solicitud y pago de una tasa,
podra comunicar datos incluidos en cualquier expediente de marca co-
munitaria solicitada o de marca registrada. No obstante, la Oficina podra
exigir que se haga uso de la posibilidad de consulta del propio expe-
diente, si lo considera oportuno por la cantidad de informacion que se
hubiera de facilitar.

Regla 91
Conservacion de los expedientes

1. El presidente de la Oficina establecera la forma de conservacion de
los expedientes.

2. En el caso de que la conservacion de los expedientes sea electronica,
dichos expedientes electronicos, o sus copias de seguridad, se con-
servaran por un tiempo ilimitado. Los documentos originales presen-
tados por las partes en el procedimiento que constituyan la base de
dichos expedientes electronicos se destruirdn transcurrido un tiempo
a partir de la fecha de recepcion; el presidente de la Oficina deter-
minara dicho plazo.

3. En el caso de que los expedientes mencionados, o partes de ellos, se
conserven en cualquier forma diferente de la electronica, los docu-
mentos o elementos de prueba que formen parte de dichos expedien-
tes se conservaran durante al menos cinco anos a partir del final del
aflo en que:

a) la solicitud haya sido denegada, retirada o dada por retirada;

b) el registro de la marca comunitaria haya expirado totalmente con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 47 del Reglamento;
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¢) se haya inscrito en el registro la renuncia total a la marca comu-
nitaria con arreglo a lo dispuesto en el articulo 49 del Regla-
mento;

d) la marca comunitaria haya sido totalmente cancelada del Registro
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 56, apartado 6, o en el
articulo 96, apartado 6, del Reglamento.

Seccion L
Cooperacion administrativa
Regla 92

Intercambio de informacion y comunicaciones entre la Oficina y las
autoridades de los Estados miembros

1. Previa peticion, la Oficina y los servicios centrales de la propiedad
industrial de los Estados miembros se comunicaran la informacion
pertinente sobre la presentacion de solicitudes de marcas comunita-
rias o marcas nacionales y sobre los procedimientos relativos a di-
chas solicitudes y a las marcas registradas como consecuencia de
dichas solicitudes. Estas comunicaciones no estaran sujetas a las
restricciones previstas en el articulo 84 del Reglamento.

2. La Oficina y los tribunales o autoridades de los Estados miembros se
comunicaran directamente los datos que resulten de la aplicacion del
Reglamento o de las presentes Reglas. Estas comunicaciones podran
también llevarse a cabo a través de los servicios centrales de la
propiedad industrial de los Estados miembros.

3. Los gastos que generen las comunicaciones previstas en los aparta-
dos 1 y 2 correran a cargo de la autoridad que los efectie. Esta
autoridad estara exenta del pago de tasas.

Regla 93

Consulta publica efectuada por los tribunales o las autoridades de
los Estados miembros o por conducto de los mismos

1. La consulta publica de los expedientes de marcas comunitarias soli-
citadas o de las marcas comunitarias registradas, por parte de los
tribunales o las autoridades de los Estados miembros, se llevard a
cabo con los documentos originales o copias de los mismos; si no
fuera asi, no se aplicara la Regla 89.

2. Los tribunales o el ministerio publico de los Estados miembros
podran poner a disposicion de terceros, en los procedimientos que
se tramiten ante ellos, los expedientes o copias de los mismos remi-
tidos por la Oficina para su consulta. Esta se realizard en las condi-
ciones previstas en el articulo 84 del Reglamento. La Oficina no
impondra tasa alguna por dicha consulta.

3. Cuando se transmitan los expedientes o copias de los mismos a los
tribunales o al ministerio publico de los Estados miembros, la Ofi-
cina indicard las restricciones a las que estd sometida la consulta de
los expedientes de marcas comunitarias solicitadas o registradas en
aplicacion del articulo 84 del Reglamento y de la Regla 88.

Seccion M
Costas
Regla 94
Reparto y fijacion de costas

1. El reparto de costas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1y 2
del articulo 81 del Reglamento debera incluirse en la resolucion que
se dicte sobre la oposicion, en la resolucion que se dicte sobre la
solicitud de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria o en
la resolucion que se dicte sobre el recurso.
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2. El reparto de costas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4

del articulo 81 del Reglamento debera pronunciarse en una resolu-
cion sobre costas de la division de oposicion, de la division de
anulaciéon o de la Sala de Recurso.

. En el caso de que no se haya fijado la cuantia de los gastos con

arreglo a la primera frase del articulo 81, apartado 6, del Regla-
mento, a la solicitud de fijacion de costas debera adjuntarse un
pliego de costas con la correspondiente documentacion acreditativa.
En relacion con los gastos de representacion a los que se hace
referencia en la presente regla, apartado 7, letra d), bastard con
que el representante certifique que ha incurrido en dichos gastos.
En relacion con los demas gastos, sera suficiente con que se esta-
blezca su verosimilitud. En el caso de que se haya fijado la cuantia
de los gastos con arreglo a la primera frase del articulo 81, apartado
6, del Reglamento, los gastos de representacion seran los estableci-
dos en la presente regla, apartado 7, letra d), independientemente de
si se ha incurrido en ellos o no.

. La instancia de modificacion de la resolucion de la secretaria, pre-

vista en PM2 la tercera frase del articulo 81, apartado 6 <« del
Reglamento, sobre la fijacion de los gastos, en la que se indiquen las
razones en las que se base, debera presentarse en la Oficina en el
plazo de un mes a partir de la fecha de notificacion de la adjudica-
cion de las costas. No se considerard presentada la solicitud hasta
que no se haya pagado la tasa de revision del importe de las costas.

. La division de oposicion, la division de anulacion o la Sala de

Recurso, segun los casos, resolveran sobre la instancia mencionada
en el apartado 4, sin procedimiento oral.

. Las tasas que debera abonar la parte vencida con arreglo a lo dis-

puesto en el apartado 1 del articulo 81 del Reglamento se limitaran a
las tasas sufragadas por la otra parte en concepto de oposicion, de
solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria y en
concepto de recurso.

. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la presente regla,

los gastos necesarios para la tramitacion del procedimiento que haya
sufragado realmente la parte ganadora correran a cargo de la parte
vencida, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81, apartado
1, del Reglamento, a razoén de los importes maximos siguientes:

a) en el caso de que la parte no esté representada por un represen-
tante, gastos de desplazamiento y de estancia para una persona
para el viaje de ida y vuelta entre el lugar de residencia o el lugar
de trabajo y el lugar del procedimiento oral de conformidad con
la regla 56, de la siguiente manera:

1) 1importe del viaje en tren de primera clase, incluidos los su-
plementos usuales, en caso de que la distancia total por fe-
rrocarril sea inferior o igual a 800 kilometros,

ii) importe del billete de avion en clase turista, en caso de que la
distancia total por ferrocarril sea superior a 800 kilometros o
que el itinerario comprenda una travesia maritima,

iii) gastos de estancia equivalentes a lo establecido en el anexo
VII, articulo 13, del Estatuto de los funcionarios de las Co-
munidades Europeas;

b) gastos de desplazamiento de los representantes en el sentido con-
templado en el articulo 89, apartado 1, del Reglamento, aplicando
las tarifas establecidas en la presente regla, letra a), incisos i) y
ii);
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c) gastos de desplazamiento y de estancia, indemnizacion por lucro
cesante y honorarios a cuyo reembolso tengan derecho los testi-
gos y peritos con arreglo a la regla 59, apartados 2, 3 y 4, en la
medida en que la responsabilidad final recaiga en una parte en el
procedimiento con arreglo a la regla 59, apartado 5, letra b);

d) gastos de representacion, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 89, apartado 1, del Reglamento,

i) de la parte que haya presentado oposicion en procedimientos:
300 EUR,

ii) del solicitante en procedimientos de oposicion:
300 EUR,

iii) del solicitante en procedimientos de caducidad o de nulidad
de una marca comunitaria:

450 EUR,

iv) del titular de la marca en procedimientos de caducidad o de
nulidad de una marca comunitaria:

450 EUR,

v) del recurrente en procedimientos de recurso:
550 EUR,

vi) del recurrido en procedimientos de recurso:
550 EUR,

vii) en el caso de que haya tenido lugar un procedimiento oral al
que hayan sido citadas las partes de conformidad con la regla
56, la cuantia indicada en los incisos i) a vi) se incrementara
en 400 EUR;

e) cuando haya varios solicitantes o titulares de solicitud o registro
de marca comunitaria o cuando varias partes que presentan opo-
sicion o solicitantes de caducidad o de nulidad hayan presentado
oposicion o solicitud de caducidad o de nulidad de manera con-
junta, la parte vencida solo deberd hacerse cargo de las costas
mencionadas en la letra a) respecto a una sola persona;

f) cuando la parte ganadora esté representada por mas de un repre-
sentante en el sentido contemplado en el articulo 89, apartado 1,
del Reglamento, la parte vencida s6lo debera hacerse cargo de las
costas mencionadas en las letras b) y d) de la presente regla
respecto a un solo representante;

g) la parte vencida no estara obligada a reembolsar a la parte gana-
dora ningun otro tipo de costas, gastos ni tasas distintos de los
mencionados en las letras a) a f).

Seccion N

Lenguas

Regla 95
Solicitudes y declaraciones

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 155 del
Reglamento,

a) toda solicitud o declaracion relativa a una solicitud de marca comu-
nitaria podra presentarse en la lengua utilizada para presentar la
solicitud de marca comunitaria o en la segunda lengua indicada
por el solicitante en su solicitud;

b) toda solicitud o declaracion relativa a una solicitud de marca comu-
nitaria registrada podra presentarse en una de las lenguas de la
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Oficina. No obstante, cuando la solicitud se presente utilizando cual-
quiera de los impresos establecidos por la Oficina de conformidad
con lo dispuesto en la Regla 83, tales impresos podran ser utilizados
en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, siempre que
se cumplimenten, por lo que a los elementos textuales se refiere, en
una de las lenguas de la Oficina.

Regla 96

Procedimiento escrito

. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 7 del articulo 115

del Reglamento y salvo disposicion en contrario en las presentes
Reglas, cualquiera de las partes podra utilizar en un procedimiento
escrito ante la Oficina cualquiera de las lenguas de la misma. Si la
lengua elegida no fuera la lengua de procedimiento, las partes debe-
ran presentar una traduccion a dicha lengua en el plazo de un mes a
partir de la fecha de presentacion del documento original. Cuando el
solicitante de una marca comunitaria sea la inica parte personada en
el procedimiento ante la Oficina y la lengua utilizada para presentar
la solicitud de marca comunitaria no sea una de las lenguas de la
Oficina, también se podra presentar la traducciéon en la segunda
lengua indicada por el solicitante en su solicitud.

. Salvo disposicion en contrario en las presentes Reglas, los documen-

tos que deban utilizarse en procedimientos ante la Oficina, podran
presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad.
En el caso de que la lengua de tales documentos no sea la lengua de
los procedimientos, la Oficina podra exigir que dentro del plazo que
ella fije, se presente una traduccion a esa lengua o, si asi lo prefiere
la parte personada en el procedimiento, en cualquiera de las lenguas
de la Oficina.

Regla 97

Procedimiento oral

. Cada una de las partes en un procedimiento oral ante la Oficina

podra emplear, en lugar de la lengua del procedimiento, una de las
demas lenguas oficiales de la Comunidad, a condicién de que se
ocupe de la interpretacion a la lengua del procedimiento. Cuando
el procedimiento oral se celebre en relacion con una solicitud de
registro de marca, el solicitante podra utilizar la lengua de la solici-
tud o la segunda lengua que haya indicado.

. En los procedimientos orales relativos a la solicitud de registro de

una marca, el personal de la Oficina podra utilizar la lengua de la
solicitud o la segunda lengua indicada por el solicitante. En todos los
demas procedimientos orales, el personal de la Oficina podra em-
plear, en lugar de la lengua del procedimiento, una de las demas
lenguas de la Oficina, siempre que la parte o partes en el procedi-
miento estén de acuerdo.

. Las partes, testigos y peritos que deban ser oidos y no puedan

expresarse adecuadamente en la lengua del procedimiento podran
emplear durante la instruccion cualquiera de las lenguas oficiales
de la Comunidad. Si la instruccion fuese ordenada a instancia de
parte en el procedimiento, las partes, testigos o peritos que deban ser
oidos y se expresen en lenguas distintas de la lengua del procedi-
miento Gnicamente seran oidos en la medida en que la parte solici-
tante provea lo necesario para la interpretacion a esta ultima. En los
procedimientos relativos a la solicitud de registro de marcas, se
podra emplear la segunda lengua indicada por el solicitante, en lugar
de la lengua de la solicitud. En aquellos procedimientos en los que
solo se persone una parte, la Oficina podra establecer, a instancia de
dicha parte, excepciones a lo dispuesto en el presente apartado.

. Cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad podra ser uti-

lizada en el procedimiento oral, si asi lo acuerdan las partes y la
Oficina.
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5. En caso necesario, la Oficina proveerd lo necesario para la interpre-
tacion a la lengua del procedimiento, corriendo con los gastos a que
ello dé lugar, o, cuando proceda, a otras lenguas, a menos que la
interpretacion sea responsabilidad de una de las partes en el proce-
dimiento.

6. Las declaraciones efectuadas durante los procedimientos orales por el
personal de la Oficina, las partes en los procedimientos, los testigos
y los expertos en una de las lenguas de la Oficina se haran constar
en acta en la lengua empleada. Las declaraciones realizadas en cual-
quier otra lengua se haran constar en la lengua del procedimiento.
Las modificaciones del texto de la solicitud de registro o del registro
de una marca comunitaria se haran constar en acta en la lengua del
procedimiento.

Regla 98
Traducciones

1. Cuando se deba presentar la traduccién de un documento, debera
identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y
el contenido del documento original. La Oficina podra exigir que se
le presente, en un plazo que ella misma debera fijar, una certificacion
acreditativa de que la traduccion se ajusta al texto original. El pre-
sidente de la Oficina establecera la forma en que deberan certificarse
las traducciones.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el Reglamento o en las
presentes reglas, cuando se deba presentar la traduccion de un do-
cumento, se considerara que la Oficina no ha recibido dicho docu-
mento:

a) cuando la Oficina reciba la traduccion después de la expiracion
del plazo fijado para la presentacion del documento original o la
traduccion;

b) en el caso del apartado 1, cuando no se presente el certificado
dentro del plazo determinado.

Regla 99
Autenticidad juridica de la traduccion

Salvo prueba en contrario, la Oficina podra presumir que que la traduc-
cion se ajusta al texto original correspondiente.

Secciéon O

Organizacion de la Oficina

Regla 100
Resoluciones adoptadas por un solo miembro

Los supuestos en los que, con arreglo al articulo 127, apartado 2, o al
articulo 129, apartado 2, del Reglamento, un solo miembro de la Divi-
sion de oposicion o de la Division de anulacion puede adoptar una
resolucion seran los siguientes:

a) resoluciones sobre el reparto de costas;

b) resoluciones sobre la fijacion de la cuantia de los gastos que se
deben pagar con arreglo a la primera frase del articulo 81, apartado
6, del Reglamento;

c¢) resoluciones de cierre del expediente o sobreseimiento;

d) resoluciones de denegacion de una oposicion antes de que expire el
plazo mencionado en la regla 18, apartado 1;

e) resoluciones de suspension de procedimientos;
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f) resoluciones en cuanto a unir o separar oposiciones cuando existe

pluralidad, con arreglo a la regla 21, apartado 1.

TITULO XII
RECIPROCIDAD
Regla 101

Publicacion de la reciprocidad

. En caso necesario, el presidente de la Oficina solicitara a la Comi-
sion que investigue si un Estado que no sea parte en el Convenio de
Paris o en el Acuerdo por el que se establece la Organizaciéon Mun-
dial del Comercio concede un trato de reciprocidad en el sentido
contemplado en el articulo 29, apartado 5, del Reglamento.

. Si la Comision comprobase que se concede trato de reciprocidad de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, publicard una comu-
nicacion al efecto en el Diario Oficial de la Union Europea.

. El articulo 29, apartado 5, del Reglamento surtira efecto a partir de
la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Union Euro-
pea la comunicacion contemplada en el apartado 2, a menos que en
dicha comunicacion se sefiale una fecha anterior a partir de la cual
sea aplicable. Dejara de surtir efecto a partir de la fecha en que se
publique en el Diario Oficial de la Union Europea una comunica-
cion de la Comision en la que se haga constar que la reciprocidad ha
dejado de aplicarse, a menos que en dicha comunicacion se sefale
una fecha anterior a partir de la cual sea aplicable.

. Las comunicaciones contempladas en los apartados 2 y 3 se publi-
caran asimismo en el Diario Oficial de la Oficina.

TITULO XIII

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS

Parte A

Registro internacional basado en solicitudes de marca comunitaria y

en marcas comunitarias
Regla 102

Presentacion de una solicitud internacional

1. El formulario suministrado por la Oficina para presentar la solicitud

internacional, mencionado en el apartado 1 del articulo 142 del
Reglamento, sera una adaptacion del formulario oficial suministrado
por la Oficina Internacional de la Organizaciéon Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (en adelante, «la Oficina Internacional»), con el
mismo formato pero con las indicaciones y los elementos adicionales
necesarios o apropiados con arreglo a las presentes Reglas. Los
solicitantes también podran utilizar el formulario oficial suministrado
por la Oficina Internacional.

. El apartado 1 se aplicard mutatis mutandis al formulario de solicitud
de extension territorial posterior al registro internacional con arreglo
al articulo 144 del Reglamento.

. La Oficina comunicara al solicitante que presente la solicitud inter-
nacional la fecha en que la Oficina reciba los documentos que com-
ponen dicha solicitud.

. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua oficial de
la Comunidad Europea distinta de las lenguas autorizadas por el
Protocolo de Madrid para presentar una solicitud internacional, y
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cuando la solicitud internacional no contenga o no vaya acompanada
de una traduccion de la lista de productos y servicios, asi como de
cualquier otro texto que forme parte de la solicitud internacional a la
lengua en el que dicha solicitud debe presentarse a la Oficina Inter-
nacional con arreglo al apartado 2 del articulo 142 del Reglamento,
el solicitante debera autorizar a la Oficina a incluir en la solicitud
internacional una traduccion de la citada lista de productos y servi-
cios y de cualquier otro texto a la lengua en la que debe presentarse
la solicitud a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2 del
articulo 142 del Reglamento. Si no se ha efectuado la traduccion
durante el procedimiento de registro de la solicitud de marca comu-
nitaria en la que se basa la solicitud internacional, la Oficina se
encargara sin demora de que se realice dicha traduccion.

Regla 103

Examen de las solicitudes internacionales

. Cuando la Oficina reciba una solicitud internacional y no se haya

abonado la tasa para la solicitud internacional mencionada en el
apartado 5 del articulo 142 del Reglamento, la Oficina comunicara
al solicitante que se considerara que la solicitud internacional no se
ha presentado hasta que no se haya abonado dicha tasa.

. Cuando el examen de una solicitud internacional revele alguna de las

deficiencias siguientes, la Oficina invitara al solicitante a corregirlas
en el plazo que ella sefale:

a) la solicitud internacional no se ha presentado en uno de los
formularios previstos en el apartado 1 de la Regla 102 y no
contiene todas las indicaciones y la informacion exigidas en dicho
formulario;

b) la lista de productos y servicios incluida en la solicitud interna-
cional no esta contenida en la lista de productos y servicios que
figura en la solicitud de base de marca comunitaria o marca
comunitaria de base;

¢) la marca que es objeto de la solicitud internacional no es idéntica
a la marca que figura en la solicitud de base de marca comuni-
taria 0 marca comunitaria de base;

d) todas las indicaciones de la solicitud internacional relativas a la
marca, distintas de la declaracion a la que se refiere el apartado 2
del articulo 38 del Reglamento o de la reivindicacion de un color,
no figuran también en la solicitud de base de marca comunitaria o
marca comunitaria de base;

e) en la solicitud internacional se reivindica que el color es una
caracteristica distintiva de la marca y el color o colores de la
solicitud de base de marca comunitaria 0 marca comunitaria de
base no son los mismos; o

f) con arreglo a las indicaciones del formulario internacional, el
solicitante no puede presentar una solicitud internacional a la
Oficina conforme al inciso ii) del apartado 1 del articulo 2 del
Protocolo de Madrid.

. Cuando el solicitante no haya autorizado a la Oficina a incluir una

traduccion con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de la Regla
102 o cuando no esté claro en qué lista de productos y servicios
debe basarse la solicitud internacional, la Oficina invitara al solici-
tante a facilitar las indicaciones requeridas en el plazo que ella
sefiale.

. Si no se corrigen las deficiencias mencionadas en el apartado 2 o no

se proporcionan las indicaciones a las que se hace referencia en el
apartado 3 en el plazo fijado por la Oficina, ésta adoptara la decision
de no transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional.
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Regla 104
Transmision de la solicitud internacional

La Oficina transmitira la solicitud internacional a la Oficina Internacio-
nal junto con la certificaciéon mencionada en el apartado 1 del articulo 3
del Protocolo de Madrid tan pronto como la solicitud internacional
cumpla los requisitos previstos en las Reglas 102 y 103 y en los ar-
ticulos 141 y 142 del Reglamento.

Regla 105
Designaciones posteriores

1. La Oficina invitara al solicitante de la extension territorial posterior
al registro internacional, al que se refiere el articulo 144 del Regla-
mento, a corregir, en el plazo que ella sefale, cualquiera de las
deficiencias siguientes:

a) la solicitud de extension territorial no se ha presentado en uno de
los formularios mencionados en los apartados 1 y 2 de la Regla
102 y no contiene todas las indicaciones y la informacion exigida
en dicho formulario;

b) la solicitud de extension territorial no menciona el numero de
registro internacional al que hace referencia;

c¢) la lista de productos y servicios no esta cubierta por la lista de
productos y servicios que figuran en el registro internacional; o

d) con arreglo a las indicaciones facilitadas en el formulario inter-
nacional, el solicitante de la extension territorial no esta auto-
rizado a formular una designacion posterior al registro internacio-
nal a través de la Oficina con arreglo al inciso ii) del apartado 1
del articulo 2 y el apartado 2 del articulo 3 ter del Protocolo de
Madrid.

2. Sino se corrigen las deficiencias mencionadas en el apartado 1 en el
plazo fijado por la Oficina, ésta adoptara la decision de no transmitir
a la Oficina Internacional la solicitud de extension territorial poste-
rior al registro internacional.

3. La Oficina comunicara al solicitante de la extension territorial la
fecha en que la Oficina ha recibido la solicitud.

4. La Oficina transmitira la solicitud de extension territorial posterior al
registro internacional a la Oficina Internacional tan pronto como se
hayan corregido las deficiencias mencionadas en el apartado 1 de la
presente Regla y se cumplan los requisitos previstos en el ar-
ticulo 144 del Reglamento.

Regla 106

Dependencia del registro internacional de la solicitud de base o el
registro

1. La Oficina notificara a la Oficina Internacional si, dentro del plazo
de cinco afios contados desde la fecha del registro internacional,

a) la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el registro
internacional ha sido retirada, se considera retirada o ha sido
denegada mediante resolucion definitiva,

b) la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional ha
dejado de producir efectos porque se ha renunciado a ella, no se
ha renovado, ha sido revocada o ha sido declarada nula por la
Oficina mediante resolucion definitiva o, sobre la base de una
demanda de reconvencion en una accién por violacion, por un
tribunal de marcas comunitarias; o

¢) la solicitud de marca comunitaria o la marca comunitaria en la
que se basa el registro internacional ha sido dividida en dos
solicitudes o registros.
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2. En la notificacion mencionada en el apartado 1, se incluira:
a) el nimero de registro internacional;
b) el nombre del titular del registro internacional;

¢) los hechos y las decisiones que afectan a la solicitud o al registro
de base, asi como la fecha en la que surten efecto dichos hechos
y decisiones;

d) en el caso al que se hace referencia en las letras a) o b) del
apartado 1, la solicitud de anulacion del registro internacional;

e) cuando el acto al que se hace referencia en las letras a) o b) del
apartado 1 so6lo afecte a algunos de los productos y servicios de
la solicitud de base o el registro de base, dichos productos y
servicios, o los productos y servicios a los que no afecta;

f) en el caso al que se hace referencia en la letra c¢) del apartado 1,
el niimero de cada solicitud de marca comunitaria o de registro en
cuestion.

3. La Oficina notificard a la Oficina Internacional si, a la expiracion del
plazo de cinco afios contados desde la fecha del registro internacio-
nal,

a) esta pendiente un recurso contra la decision de un examinador de
denegar la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el
registro internacional con arreglo al articulo 38 del Reglamento;

b) esta pendiente un procedimiento de oposicion contra la solicitud
de marca comunitaria en la que se basa el registro internacional;

c) esta pendiente una solicitud de declaracion de caducidad o de
nulidad contra la marca comunitaria en la que se basa el registro
internacional,

d) se ha inscrito en el Registro de marcas comunitarias que se ha
presentado una demanda de reconvencion por caducidad o por
declaracion de nulidad ante un tribunal de marcas comunitarias
contra la marca comunitaria en la que se basa el registro interna-
cional, pero no se ha inscrito todavia en el Registro la decision
del tribunal de marcas comunitarias sobre la citada demanda.

4. Cuando los procedimientos mencionados en el apartado 3 hayan
dado lugar a una resoluciéon definitiva o a una inscripcion en el
Registro, la Oficina lo notificard a la Oficina Internacional con arre-
glo al apartado 2.

5. Las referencias de los apartados 1 y 3 a la marca comunitaria en la
que se basa el registro internacional incluiran el registro de marca
comunitaria resultante de la solicitud de marca comunitaria en la que
se basa el registro internacional.

Regla 107
Renovaciones

El registro internacional se renovara directamente en la Oficina Interna-
cional.

Parte B
Registros internacionales que designan la Comunidad Europea
Regla 108
Reivindicacion de la antigiiedad en las solicitudes internacionales

1. Cuando, en una solicitud internacional con arreglo al apartado 1 del
articulo 148 del Reglamento, se reivindique la antigiiedad de una o
mas marcas anteriores registradas con arreglo al articulo 34 del
Reglamento, el titular presentara a la Oficina una copia del registro
pertinente en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que la
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Oficina Internacional notifique el registro internacional a la Oficina.
La autoridad competente debe certificar que la copia es copia exacta
del registro pertinente.

. Cuando el titular del registro internacional esté¢ obligado a hacerse

representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al
apartado 2 del articulo 88 del Reglamento, la comunicacion a la
que se hace referencia en el apartado 1 incluird el nombramiento
del representante al que se hace referencia en el apartado 1 del
articulo 89 del Reglamento.

. El Presidente de la Oficina podra determinar que la prueba que

debera presentar el titular conste de menos elementos que los exigi-
dos en el apartado 1 si la Oficina dispone de la informacion nece-
saria a través de otras fuentes.

Regla 109

Examen de las reivindicaciones de antigiiedad

. Cuando la Oficina concluya que la reivindicacion de antigiiedad con

arreglo al apartado 1 de la Regla 108 no es conforme con el ar-
ticulo 34 del Reglamento o no cumple los demas requisitos de la
Regla 108, invitara al titular a corregir las deficiencias en el plazo
que ella senale.

. Si no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 antes

de que expire el plazo, se perdera el derecho de antigiiedad del
registro internacional. Si las deficiencias sélo afectan a parte de
los productos y servicios, solo se perdera el derecho de antigiiedad
en lo relativo a los productos y servicios en cuestion.

. La Oficina comunicara a la Oficina Internacional las declaraciones

de pérdida del derecho de antigiiedad con arreglo al apartado 2, asi
como las retiradas o restricciones de la reivindicacion de antigiiedad.

. La Oficina comunicara la reivindicacion de antigiiedad a la Oficina

de marcas del Benelux o al servicio central de la propiedad industrial
del Estado miembro de que se trate, a menos que se declare perdido
el derecho a la antigiiedad con arreglo al apartado 2.

Regla 110

Antigiiedad revindicada ante la Oficina

. El titular de un registro internacional que designe a la Comunidad

Europea podra reivindicar, directamente ante la Oficina, la antigiie-
dad de una o mas marcas anteriores registradas con arreglo al ar-
ticulo 35 del Reglamento a partir de la fecha en la que la Oficina
haya publicado, con arreglo al apartado 2 del articulo 147 del Re-
glamento, que no se ha notificado ninguna denegacion de proteccion
del registro internacional que designa a la Comunidad Europea o que
una denegacion de este tipo se ha retirado, tal como se establece en
el apartado 2 del articulo 148 del Reglamento.

. Cuando se reivindique la antigiiedad ante la Oficina antes de la fecha

a la que se hace referencia en el apartado 1, se considerara que la
reivindicacion de antigiiedad se ha recibido en la Oficina en la fecha
a la que se hace referencia en el apartado 1.

. Las solicitudes de reivindicacion de antigiiedad con arreglo al apar-

tado 2 del articulo 148 del Reglamento y al apartado 1 incluiran:

a) la mencion de que la reivindicacion de antigiiedad se realiza para
un registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid;

b) el numero de registro internacional;

c¢) el nombre y la direccion del titular del registro internacional con
arreglo a la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;
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d) si el titular ha designado representante, el nombre y la direccion
profesional del representante con arreglo a la letra e) del apartado
1 de la Regla 1;

e) la mencion del Estado miembro o Estados miembros en los que
se ha registrado la marca anterior o para los que se ha registrado
dicha marca, la fecha a partir de la cual ha surtido efecto el
registro pertinente, el nimero de registro pertinente, y los pro-
ductos y servicios para los que se ha registrado la marca anterior;

f) cuando se reivindique la antigiiedad para menos productos y
servicios de los incluidos en el registro anterior, la mencion de
los productos y servicios para los que se reivindica la antigiiedad,

g) una copia del registro pertinente certificada como copia exacta del
registro pertinente por la autoridad competente;

h) cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse
representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al
apartado 2 del articulo 88 del Reglamento, el nombramiento del
representante al que se hace referencia en el apartado 1 del ar-
ticulo 89 del Reglamento.

4. Si no se cumplen los requisitos necesarios para la reivindicacion de
antigliedad mencionados en el apartado 3, la Oficina invitard al
titular del registro internacional a corregir las deficiencias. Si las
deficiencias no se corrigen en el plazo establecido por la Oficina,
ésta desestimara la solicitud.

5. Cuando la Oficina haya aceptado la solicitud de reivindicacion de
antigiiedad, informara de ello a la Oficina Internacional y le comu-
nicara

a) el nimero de registro internacional en cuestion,

b) el nombre del Estado miembro o Estados miembros en los que se
ha registrado la marca anterior o para los que se ha registrado
dicha marca,

¢) el numero de registro pertinente, y
d) la fecha a partir de la cual ha surtido efecto el registro pertinente.

6. Cuando la Oficina haya aceptado la solicitud de reivindicacion de
antigiiedad informara de dicha solicitud a la Oficina de marcas del
Benelux o al servicio central de la propiedad industrial del Estado
miembro de que se trate.

7. El Presidente de la Oficina podra decidir que la prueba que debera
presentar el titular del registro internacional conste de menos ele-
mentos que los exigidos en la letra g) del apartado 1 si la Oficina
dispone de la informacioén necesaria a través de otras fuentes.

Regla 111
Decisiones que afectan a las reivindicaciones de antigiiedad

Cuando la Oficina retire o cancele una reivindicacion de antigiiedad
formulada con arreglo al apartado 1 del articulo 148 del Reglamento,
o comunicada con arreglo al apartado 5 de la Regla 110, informara de
ello a la Oficina Internacional.

Regla 112
Examen de los motivos de denegacion absolutos

1. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del
articulo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que, con arreglo al
apartado 1 del articulo 38 del mismo no procede proteger la marca
objeto de extension territorial a la Comunidad Europea para todos o
parte de los productos y servicios para los que ha sido registrada por
la Oficina Internacional, la Oficina transmitira a la Oficina Interna-
cional una notificacion de denegacion provisional ex officio con
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arreglo a los apartados 1 y 2 del articulo 5 del Protocolo de Madrid
y al apartado 1 de la Regla 17 del Reglamento de aplicacion comun.

Cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse
representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al
apartado 1 del articulo 88 del Reglamento, la notificacion incluird
una invitacion a designar el representante al que se hace referencia
en el apartado 1 del articulo 89 del Reglamento.

La notificacion de denegacion provisional mencionard las razones en
las que se basa y especificara el plazo durante el cual el titular del
registro internacional podra presentar observaciones y, si procede,
designar representante.

El plazo empezara el dia en que la Oficina transmita la denegacion
provisional.

2. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del
articulo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que, con arreglo al
apartado 2 del articulo 38 del Reglamento, el registro de la marca
debe estar sujeto a que el titular del registro internacional declare que
no alegara derechos exclusivos para los elementos no distintivos de
la marca, la notificacion de denegacion ex officio de la proteccion
provisional descrita en el apartado 1 mencionard que se denegara la
proteccion al registro internacional si no se presenta la declaracion
pertinente en el plazo fijado.

3. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del
articulo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que el registro
internacional que designa a la Comunidad Europea no indica una
segunda lengua con arreglo a la Regla 126 del presente Reglamento
y al inciso ii) de la letra g) del apartado 5 de la Regla 9 del
Reglamento de aplicacién comin, transmitira a la Oficina Interna-
cional una notificacion ex officio de denegacion provisional con
arreglo a los apartados 1 y 2 del articulo 5 del Protocolo de Madrid
y al apartado 1 de la Regla 17 del Reglamento de aplicacion comun.
Se aplicaran la segunda, tercera y cuarta frases del apartado 1.

4. Si el titular del registro internacional no corrige en el plazo fijado los
elementos que han motivado la denegacion de proteccion, no cumple
la condicion establecida en el apartado 2 o, cuando proceda, no
designa representante o indica una segunda lengua, la Oficina adop-
tara la decision de denegar la proteccion de la totalidad o parte de los
productos y servicios para los que se efectud el registro internacio-
nal. La decision podra ser objeto de recurso con arreglo a los ar-
ticulos 57 a 63 del Reglamento.

5. Cuando, al comenzar el plazo de oposicion al que se hace referencia
en el apartado 2 del articulo 151 del Reglamento, la Oficina no haya
dictado una notificacion ex officio de denegacion provisional con
arreglo al apartado 1, transmitirda a la Oficina Internacional una
declaraciéon de concesion de la proteccion en la que mencionara
que ha finalizado el examen de motivos de denegacion absolutos
con arreglo al articulo 38 del Reglamento, pero que el registro
internacional puede ser todavia objeto de oposicion o de observacio-
nes por parte de terceros.

Regla 113

Notificacion a la Oficina Internacional de una denegaciéon
provisional ex officio

1. Se trasmitira a la Oficina Internacional una notificacion de denega-
cion provisional ex officio de la proteccion de la totalidad o parte de
un registro internacional con arreglo a la Regla 112. Dicha notifica-
cion incluira:

a) el nimero de registro internacional;

b) los motivos en los que se basa la denegacion provisional, junto a
una referencia a las normas correspondientes del Reglamento;
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¢) la mencion de que una decision de la Oficina confirmara la
denegacion provisional de proteccion si el titular del registro
internacional no corrige los elementos que han motivado la de-
negacion remitiendo sus observaciones a dicha Oficina en un
plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina le
transmita la denegacion provisional;

d) si la denegacion provisional afecta s6lo a parte de los productos y
servicios, la mencion de dichos productos y servicios.

. Para cada notificacion de denegacion provisional ex officio dictada

con arreglo al apartado 1, y siempre que haya expirado el plazo para
formular una oposicion y no se haya dictado una denegacion provi-
sional basada en una oposicién con arreglo al apartado 1 de la Regla
115, la Oficina comunicara a la Oficina Internacional:

a) cuando la denegacion provisional haya sido retirada como resul-
tado de los procedimientos ante la Oficina, que la marca esta
protegida en la Comunidad Europea;

b) cuando la decision de denegar la proteccion de la marca sea
definitiva, en su caso, tras un recurso con arreglo al articulo 57
del Reglamento o un recurso con arreglo al articulo 63 del Re-
glamento, la Oficina comunicara a la Oficina Internacional que se
deniega la proteccion de la marca en la Comunidad Europea;

¢) cuando la denegacion con arreglo a las letras a) o b) afecte solo a
parte de los productos y servicios, los productos y servicios para
los cuales la marca estd protegida en la Comunidad Europea.

Regla 114

Procedimiento de oposicion

. Cuando se formule una oposicién contra un registro internacional

que designe a la Comunidad Europea con arreglo al articulo 151
del Reglamento, el escrito de oposicion incluira:

a) el nimero del registro internacional contra el que se formula la
oposicion;

b) la mencion de los productos y servicios relacionados en el regis-
tro internacional contra los que se formula la oposicion;

c¢) el nombre del titular del registro internacional;

d) las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en la
regla 15, apartado 2, letras b) a h).

» M2 Se aplicaran la regla 15, apartados 1, 3 y 4, y las reglas 16 a
22, sin perjuicio de las disposiciones siguientes: <

a) las referencias a las solicitudes de registro de marcas comunitaria
deberan leerse como referencias a un registro internacional;

b) las referencias a la retirada de la solicitud de registro de una
marca comunitaria deberan leerse como referencias a la renuncia
al registro internacional en lo relativo a la Comunidad Europea;

c¢) las referencias al solicitante deberan leerse como referencias al
titular del registro internacional.

. Si el escrito de oposicion se presenta antes de que expire el plazo de

seis meses al que se hace referencia en el apartado 2 del articulo 151
del Reglamento, el escrito de oposicion se considerara presentado el
dia siguiente a la expiracion del plazo de seis meses. No se vera
afectada la aplicacion de la segunda frase del apartado 3 del ar-
ticulo 42 del Reglamento.

. Cuando el titular del registro internacional esté¢ obligado a hacerse

representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al
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apartado 2 del articulo 88 del Reglamento y no haya designado al
representante al que se hace referencia en el apartado 1 del ar-
ticulo 89 del Reglamento, la comunicacion de la oposicion al titular
del registro internacional con arreglo a la Regla 19 incluira la invi-
tacion a designar al representante al que se hace referencia en el
apartado 1 del articulo 89 del Reglamento en un plazo de dos meses
a partir de la fecha de notificacion de la comunicacion.

Cuando el titular del registro internacional no designe representante
en dicho plazo, la Oficina adoptara la decision de denegar la pro-
teccion del registro internacional.

. Si se dicta o se ha dictado una denegacion provisional ex officio de

la proteccion con arreglo a la Regla 112, se suspendera el procedi-
miento de oposicion. Cuando la denegacion provisional ex officio dé
lugar a una resolucion definitiva de denegar la proteccion, la Oficina
no resolvera sobre la oposicion, reembolsara la tasa de oposicion y
no adoptara ninguna decision sobre el reparto de los gastos.

Regla 115

Notificacion de denegacion provisional basada en una oposicion

. Cuando la Oficina haya recibido una oposiciéon contra un registro

internacional con arreglo al apartado 2 del articulo 151 del Regla-
mento, o la considere recibida con arreglo al apartado 3 de la Regla
114, transmitira a la Oficina Internacional una notificaciéon de dene-
gacion provisional de la proteccion basada en una oposicion.

. La notificacion de denegacion provisional de la proteccion basada en

una oposicion incluira:
a) el nimero de registro internacional;

b) la mencioén de que la denegacion se debe a que se ha presentado
una oposicion, y la referencia a las disposiciones del articulo 8
del Reglamento en las que se basa la oposicion;

c¢) el nombre y la direccion de la parte que ha presentado la oposi-
cion.

. Cuando la oposicion esté basada en una solicitud de marca o en una

marca registrada, la notificacion mencionada en el apartado 2 in-
cluird las indicaciones siguientes:

i) la fecha de presentacion, la fecha de registro y, si procede, la
fecha de prioridad,;

il) el nimero de presentacion y, si es diferente, el nimero de regis-
tro;

iii) el nimero y direccion del propietario;
iv) una reproduccion de la marca; y

v) la lista de productos y servicios en los que esta basada la opo-
sicion.

. Si la denegacion provisional afecta s6lo a parte de los productos y

servicios, la notificacion a la que hace referencia el apartado 2
indicara dichos productos y servicios.

. La Oficina comunicara a la Oficina Internacional:

a) cuando la denegacion provisional haya sido retirada como resul-
tado del procedimiento de oposicion, que la marca esta protegida
en la Comunidad Europea;

b) cuando la decision de denegar la proteccion de la marca sea
definitiva, si procede, tras un recurso con arreglo al articulo 57
del Reglamento o una accién con arreglo al articulo 63 del Re-
glamento, que se deniega la proteccion de la marca en la Comu-
nidad Europea;
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¢) cuando la denegacion con arreglo a las letras a) o b) afecte solo a
parte de los productos y servicios, los productos y servicios para
los cuales la marca esta protegida en la Comunidad Europea.

6. Cuando, para el mismo registro internacional, se haya dictado mas
de una denegacion provisional con arreglo a los apartados 1 y 2 de
la Regla 112 o al apartado 1 de la presente Regla, la comunicacion
mencionada en el apartado 5 de la presente Regla hara referencia a la
denegacion total o parcial de proteccion de la marca como resultado
de los procedimientos llevados a cabo con arreglo a los articulos 149
y 151 del Reglamento.

Regla 116
Declaracion de concesion de la proteccion

1. Cuando la Oficina no haya dictado una notificacion ex officio de
denegacion provisional con arreglo a la Regla 112 y no haya reci-
bido ninguna oposicion en el plazo al que se hace referencia en el
apartado 2 del articulo 151 del Reglamento ni haya dictado una
notificaciéon ex officio de denegacién provisional como resultado
de observaciones por parte de terceros, la Oficina transmitira a la
Oficina Internacional una declaracion adicional de concesion de la
proteccion, en la que indicard que la marca estd protegida en la
Comunidad Europea.

2. A efectos del apartado 2 del articulo 146 del Reglamento, la decla-
racion adicional de concesion de la proteccion a la que se hace
referencia en el apartado 1 surtird los mismos efectos que la decla-
racion, por parte de la Oficina, de que se ha retirado la denegacion.

Regla 117
Notificacion de la invalidacion a la Oficina Internacional

1. Cuando, con arreglo a los articulos 56 o 96 y al articulo 153 del
Reglamento, se haya declarado la invalidacion de los efectos de un
registro internacional que designe a la Comunidad Europea y cuando
dicha decision sea definitiva, la Oficina lo notificara a la Oficina
Internacional.

2. La notificacion estara fechada e incluira:

a) la mencion de que la Oficina ha declarado la invalidacion o la
indicacion del tribunal de marcas comunitarias que ha declarado
la invalidacion;

b) la indicacion de si se ha declarado la invalidacion en forma de
caducidad de los derechos del titular del registro internacional, de
declaracion de nulidad absoluta de la marca o de declaracion de
nulidad relativa de la marca;

¢) la indicacion de que la decision que ha declarado la invalidacion
ya no puede ser objeto de recurso;

d) el nimero de registro internacional;
e) el nombre del titular del registro internacional;

f) si la invalidacion no afecta a todos los productos y servicios, los
productos y servicios para los que se ha declarado la invalidacion
o para los que no se ha declarado la invalidacion;

g) la fecha de declaracion de la invalidacion y la indicacion de si la
invalidacion es efectiva en dicha fecha o ex tunc.

Regla 118
Efecto juridico de la inscripcion de las cesiones

A efectos del articulo 17 del Reglamento, también en combinacién con
los apartados 1 y 2 del articulo 23 y con el articulo 24 del mismo, la
inscripcion del cambio de titular de un registro internacional en el
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Registro Internacional sustituird a la inscripcion de la cesion en el
Registro de marcas comunitarias.

Regla 119
Efecto juridico del registro de licencias y otros derechos

A efectos de los articulos 19, 20, 21 y 22 del Reglamento, también en
combinacion con los articulos 23 y 24 del mismo, la inscripcion de una
licencia o de una restriccion del derecho de disposicion del titular
respecto al registro internacional en el Registro Internacional sustituira
al registro de una licencia, un derecho real, una ejecucion forzosa o un
procedimiento de insolvencia en el Registro de marcas comunitarias.

Regla 120

Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o
restricciones del derecho de disposicion del titular

1. Cuando una persona que no sea titular del registro internacional
solicite a la Oficina registrar un cambio de propiedad, una licencia
o una restriccion del derecho de disposicion del titular, la Oficina no
transmitird a la Oficina Internacional la solicitud si no va acompa-
flada de una prueba de la cesion, licencia o restriccion del derecho de
disposicion.

2. Cuando el titular del registro internacional solicite a la Oficina re-
gistrar la modificacién o cancelacion de una licencia o la supresion
de una restriccion del derecho de disposicion del titular, la Oficina
adoptara la decision de no transmitir a la Oficina Internacional la
solicitud si no va acompanada de una prueba de que la licencia ya
no existe, ha sido modificada o se ha suprimido la restriccion del
derecho de disposicion.

Regla 121
Marcas colectivas

1. Cuando el registro internacional indique que estd fundamentado en
una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca
colectiva, una marca de certificacion o una marca de garantia, el
registro internacional que designa a la Comunidad Europea se tra-
mitard como marca colectiva.

2. El titular del registro internacional presentara directamente a la Ofi-
cina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina
Internacional notifique el registro internacional a la Oficina, el Re-
glamento de uso de la marca descrito en el articulo 65 del Regla-
mento y en la Regla 43.

3. Asimismo, se transmitira una notificacién de denegacion provisional
ex officio con arreglo a la Regla 112:

a) cuando exista uno de los motivos de denegacion previstos en los
apartados 1 y 2 del articulo 66 del Reglamento, en combinacién
con el apartado 3 de dicho articulo;

b) cuando no se haya presentado el Reglamento de uso de la marca
con arreglo al apartado 2.

Se aplicaran los apartados 2 y 3 de la Regla 112 y la Regla 113.

4. La modificacion del Reglamento de uso de la marca con arreglo al
articulo 69 del Reglamento se publicara en el Boletin de marcas
comunitarias.

Regla 122

Transformacion de un registro internacional en solicitud de marca
nacional

1. Las solicitudes de transformacion de un registro internacional que
designe a la Comunidad Europea en solicitud de marca nacional con
arreglo a los articulos 108 y 154 del Reglamento incluiran:
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a) el nimero de registro internacional;

b) la fecha del registro internacional o de la designacion de la Co-
munidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al
apartado 2 del articulo 3 fer del Protocolo de Madrid y, si pro-
cede, los datos de la reivindicacion de prioridad del registro
internacional con arreglo al apartado 2 del articulo 154 del Re-
glamento y los datos de la reivindicacién de antigiiedad con
arreglo a los articulos 34, 35 y 148 del Reglamento;

¢) las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en la
regla 44, apartado 1, letras a), c), d), e) y f).

2. Cuando se solicite la transformacion con arreglo al apartado 5 del

articulo 108 y al articulo 154 del Reglamento tras no renovarse el
registro internacional que designa a la Comunidad Europea, la soli-
citud a la que hace referencia el apartado 1 incluird la mencién de
este dato y la fecha en la que ha expirado la proteccion. El plazo de
tres meses previsto en el apartado 5 del articulo 108 del Reglamento
comenzara el dia siguiente al ultimo dia en que pueda efectuarse la
renovacion con arreglo al apartado 4 del articulo 7 del Protocolo de
Madrid.

3. Se aplicaran mutatis mutandis la Regla 45, las letras a) y c) del
apartado 2 de la Regla 46 y la Regla 47.

Regla 123

Transformacion de un registro internacional en una designaciéon de
un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de
Madrid

1. Las solicitudes de transformacion de un registro internacional que
designe a la Comunidad Europea en designaciéon de un Estado
miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid
con arreglo al articulo 154 del Reglamento incluiran las indicaciones
y los elementos mencionados en los apartados 1 y 2 de la Regla 122.

2. Se aplicara mutatis mutandis la Regla 45. Asimismo, la Oficina
desestimara la solicitud de transformacion si las condiciones para
designar al Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del
Arreglo de Madrid no se cumplian en la fecha de la designacion
de la Comunidad Europea ni en la fecha en que se recibi6 la soli-
citud de transformacion o se consider6 recibida en la Oficina con
arreglo a la segunda frase del apartado 1 del articulo 109 del Re-
glamento.

3. Se aplicaran mutatis mutandis las letras a) y c) del apartado 2 de la
Regla 46. La publicacion de la solicitud de transformacion mencio-
nara que se ha solicitado la transformacion en una designacion de un
Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de
Madrid con arreglo al articulo 154 del Reglamento.

4. Cuando la solicitud de transformacién cumpla los requisitos del
Reglamento y de las presentes Reglas, la Oficina la transmitira sin
demora a la Oficina Internacional. La Oficina informara de la fecha
de transmision al titular del registro internacional.

Regla 124

Transformacion de un registro internacional que designe a la
Comunidad Europea en solicitud de marca comunitaria

1. Para ser considerada transformacion de un registro internacional
cancelado por la Oficina Internacional a solicitud de la oficina de
origen con arreglo al articulo 9 quinquies del Protocolo de Madrid y
de acuerdo con el articulo 156 del Reglamento, la solicitud de marca
comunitaria debera mencionar este extremo. Dicha indicacion debera
realizarse al presentar la solicitud.
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2. Ademas de las indicaciones y los elementos a los que se hace
referencia en la Regla 1, la solicitud incluira:

a) la mencion del numero de registro internacional cancelado;

b) la fecha en la que la Oficina Internacional canceld el registro
internacional;

c) si procede, la fecha del registro internacional con arreglo al apar-
tado 4 del articulo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de
inscripcion de la extension territorial a la Comunidad Europea
posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del
articulo 3 ter del Protocolo de Madrid;

d) si procede, la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud
internacional inscrita en el Registro Internacional de la Oficina
Internacional.

3. Cuando, tras el examen realizado con arreglo al apartado 3 de la
Regla 9, la Oficina concluya que la solicitud no se presentd en un
plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Interna-
cional cancelo el registro internacional, o que los productos y servi-
cios para los que ha de registrarse la marca comunitaria no estan
incluidos en la lista de productos y servicios para los que se efectud
el registro internacional respecto a la Comunidad Europea, la Oficina
invitara al solicitante a corregir, en el plazo que ella senale, las
deficiencias constatadas y, en particular, a limitar la lista de produc-
tos y servicios a los incluidos en la lista de productos y servicios
para los que se efectud el registro internacional respecto de la Co-
munidad Europea

4. Si las deficiencias a las que se hace referencia en el apartado 3 no se
corrigen dentro del plazo, se perdera el derecho a la fecha del regis-
tro internacional o a la de la extension territorial y, si procede, a la
fecha de prioridad del registro internacional.

Parte C
Comunicaciones
Regla 125

Comunicaciones con la Oficina Internacional y formularios
electrénicos

1. Las comunicaciones con la Oficina Internacional se realizaran de la
forma y en el formato acordados entre la Oficina Internacional y la
Oficina, preferentemente de forma electronica.

2. Se entendera que todas las referencias a formularios se refieren
también a los formularios en formato electronico.

Regla 126
Lenguas utilizadas

A efectos de la aplicacion del Reglamento y de las presentes Reglas a
los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, la
lengua de presentacion de la solicitud internacional sera la lengua de
procedimiento con arreglo al apartado 4 del articulo 115 del Reglamento
y la segunda lengua indicada en la solicitud internacional serd la se-
gunda lengua con arreglo al apartado 3 del articulo 115 del Reglamento.

Articulo 2
Disposiciones transitorias
1. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias presentadas tres

meses antes de la fecha establecida de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 3 del articulo 143 del Reglamento seran marcadas por la



1995R2868 — ES — 01.05.2009 — 004.001 — 68

Oficina con la fecha de presentacion establecida de conformidad con tal
disposicion y con la fecha real de recepcion de la solicitud.

2. Por lo que respecta a las solicitudes, el periodo de prioridad de
seis meses contemplado en los articulos 29 y 33 del Reglamento se
calculara a partir de la fecha establecida de conformidad con el apartado
3 del articulo 143 del Reglamento.

3. La Oficina podra expedir un recibo al solicitante antes de la fecha
establecida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
ticulo 143 del Reglamento.

4. La Oficina podra examinar las solicitudes antes de la fecha esta-
blecida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del ar-
ticulo 143 del Reglamento y ponerse en contacto con el solicitante
con objeto de subsanar cualquier deficiencia con anterioridad a esa
fecha. Solo una vez transcurrida la fecha se podran adoptar resoluciones
con respecto a las solicitudes en cuestion.

5. Por lo que respecta a las solicitudes, la Oficina no llevara a cabo
bisqueda alguna con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del ar-
ticulo 39 del Reglamento, independientemente de que se haya reivindi-
cado o no la prioridad de las solicitudes con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 29 o 33 del Reglamento.

6. En el caso de que la Oficina, el servicio central de la propiedad
industrial de un Estado miembro o la Oficina de marcas del Benelux
reciban una solicitud de registro de una marca comunitaria en una fecha
anterior al inicio del plazo de tres meses establecido en el apartado 4 del
articulo 143 del Reglamento, no se considerara presentada la solicitud.
Se informara de ello al solicitante y se le devolvera la solicitud.

Articulo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrard en vigor el séptimo dia siguiente al de
su publicacion en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y di-
rectamente aplicable en cada Estado miembro.



