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(Actos cuya publicacion es una condicién para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 422/2004 DEL CONSEJO
de 19 de febrero de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su articulo 308,

Vista la propuesta de la Comision,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('),

Visto el dictamen del Comité Econémico y Social Europeo (),
Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (*), cred,
mediante un registro comunitario, una proteccion
unitaria de este signo en el conjunto de los Estados
miembros. Este sistema respondié de manera muy satis-
factoria a las expectativas de los usuarios. También tuvo
un efecto positivo en la realizacion efectiva del mercado
interior.

(2)  El analisis del funcionamiento del sistema permitié iden-
tificar algunos aspectos que podrian clarificarlo y
completarlo atin mas permitiendo asi mejorar la eficacia
del sistema, aumentar su valor afiadido y prever, desde
ahora, las consecuencias de una préxima adhesion, sin
por ello modificar la esencia del sistema, que ha demos-
trado ser perfectamente valido con relacién a los obje-
tivos establecidos.

(3) Conviene que el sistema de marca comunitaria sea acce-
sible a todos los usuarios, sin requisitos de reciprocidad,
equivalencia y/o nacionalidad, lo cual favorecerd también
los intercambios del mercado mundial. Tales requisitos
harfan que el sistema fuera complejo, inflexible e
ineficaz. Ademds, en esta cuestion, el Consejo ha seguido
una linea de flexibilidad en el marco del nuevo sistema
sobre los dibujos y modelos comunitarios.

4 A fin de racionalizar el procedimiento deberia modifi-
carse el sistema de busqueda. Este deberfa seguir siendo
obligatorio para las marcas comunitarias, haciéndose
facultativo, previo pago de una tasa, para la bisqueda en
los registros de marcas de los Estados miembros que
hayan notificado su decision de realizar esa busqueda.
Asimismo, deberfan preverse medidas para mejorar la

(") Dictamen emitido el 23 de septiembre de 2003 (no publicado atin
en el Diario Oficial).

() DO C 208 de 3.9.2003, p. 7.

() DO L 11 de 14.1.1994, p. 1; Reglamento cuya dltima modificacién
la constituye el Reglamento (CE) n° 1992/2003 (DO L 296 de
14.11.2003, p. 1).

calidad de los informes de busqueda, garantizando una
mayor uniformidad mediante la utilizacién de un formu-
lario normalizado y el establecimiento de su contenido
minimo.

(5)  Deberfan adoptarse algunas medidas con el fin de dotar
a las salas de recurso de medios suplementarios para
mejorar sus plazos de decision y su funcionamiento.

(6)  La experiencia adquirida en la aplicacién del sistema ha
puesto de manifiesto la posibilidad de mejorar algunos
aspectos del procedimiento. En consecuencia, deberfan
modificarse algunos puntos e insertarse otros con el fin
de ofrecer a los usuarios un producto de mds calidad e
igualmente competitivo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

El Reglamento (CE) n° 40/94 queda modificado de la siguiente
manera:

1) El articulo 5 se sustituye por el texto siguiente:
«Articulo 5
Titulares de marcas comunitarias
Podrdn ser titulares de marcas comunitarias las personas

fisicas o juridicas, incluidas las entidades de derecho
publico.».

>

En el apartado 1 del articulo 7, deberd afiadirse la siguiente
nueva letra):

«k) las marcas que incluyan o que estén compuestas por
una denominacién de origen o una indicaciéon geogra-
fica registrada, de conformidad con el Reglamento
(CEE) n° 2081/92, cuando correspondan a una de las
situaciones contempladas en el articulo 13 del citado
Reglamento y relativas al mismo tipo de producto,
siempre que la solicitud de registro de la marca se
presente después de la fecha de presentacion en la
Comision de la solicitud de registro de la denomina-
cién de origen o de la indicacién geografica.».
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En el apartado 4 del articulo 8, se sustituye la frase intro-
ductiva por el texto siguiente:

«4. Mediando oposicion del titular de una marca no
registrada o de otro signo utilizado en el trafico econémico
de alcance no tnicamente local, se denegard el registro de
la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a
la legislacion comunitaria o al Derecho del Estado
miembro que regule dicho signo.».

El articulo 21 deberd sustituirse por el siguiente:
«Articulo 21
Procedimiento de insolvencia

1. El dnico procedimiento de insolvencia en el que
podrd ser incluida una marca comunitaria serd el que haya
sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté
situado el centro de los intereses principales del deudor.

Sin embargo, cuando el deudor sea una compaififa de
seguros o una entidad de crédito como se definen en las
Directivas 2001/17/CE (*) y 2001/24/CE (**), respectiva-
mente, el tnico procedimiento de insolvencia en el que
podré ser incluida una marca comunitaria serd el abierto
en el Estado miembro en el que hayan sido autorizadas
dichas compaiiias o entidades.

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

3. Cuando una marca comunitaria quede incluida en un
procedimiento de insolvencia, a peticién de la autoridad
nacional competente, se hard constar este hecho en el
registro y se publicard en el Boletin de marcas comunita-
rias a que se refiere el articulo 85.

(*) Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al sanea-
miento y a la liquidacién de las compaiifas de seguros
(DO L 110 de 20.4.2001,

(**) Directiva 2001/24/CE de? Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al sanea-
miento y a la liquidacién de las entidades de crédito

(DO L 125 de 5.5.2001, p. 15)..

El apartado 3 del articulo 25 deberd sustituirse por el texto
siguiente:

«3.  Las solicitudes mencionadas en el apartado 2 que
lleguen a la Oficina una vez transcurrido un plazo de dos
meses después de su presentacion se considerardn presen-
tadas en la fecha en que la solicitud llegue a la Oficina.».

El apartado 1 del articulo 35 deberd sustituirse por el texto
siguiente:

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

7)

o0
=

2

En el apartado 1 del articulo 36, la letra b) deberd susti-
tuirse por el texto siguiente:

«b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requi-
sitos previstos en el presente Reglamento y en el regla-
mento de ejecucion.».

El articulo 37 deberd suprimirse.

El articulo 39 deberd sustituirse por el siguiente:
«Articulo 39

Bisqueda

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

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

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad
industrial a que se refiere el apartado 2, en el plazo de dos
meses a partir de la fecha en que hubiere recibido una soli-
citud de marca comunitaria, remitird a la Oficina un
informe de basqueda, que deberd o bien mencionar las
marcas nacionales anteriores asi como las solicitudes de
marca nacional anteriores cuya existencia se haya descu-
bierto y que segin el articulo 8 pudieran oponerse al
registro de la marca comunitaria solicitada, o bien hacer
constar que la biisqueda no ha revelado ningdn indicio de
tales derechos.

4. Los informes de bisqueda a que se hace mencién en
el apartado 3 deberdn elaborarse en un formulario norma-
lizado, preparado por la Oficina, previa consulta al consejo
de administracion. El contenido esencial de dicho formu-
lario se establecerd en el reglamento de ejecucion previsto
en el apartado 1 del articulo 157.

5. La Oficina pagard una cantidad determinada a cada
servicio central de la propiedad industrial por cada informe
de busqueda remitido por dicho servicio con arreglo al
apartado 3. Tal cantidad, que serd idéntica para cada
servicio central, serd determinada por el Comité presupues-
tario, mediante decision adoptada por mayorfa de tres
cuartos de los representantes de los Estados miembros.
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10)

11)

12)

6. La Oficina transmitird sin demora al solicitante de la
marca comunitaria el informe de busqueda comunitaria asi
como, a peticion, los informes de bisqueda nacionales que
haya recibido en el plazo contemplado en el apartado 3.

7. En el momento de la publicacién de la solicitud de
marca comunitaria, que no podrd efectuarse antes de que
expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la
Oficina transmita los informes de busqueda al solicitante,
la Oficina informard de la publicacién de la solicitud de
marca comunitaria a los titulares de las marcas comunita-
rias o de solicitudes de marca comunitaria anteriores
mencionadas en el informe de bisqueda comunitaria.».

El articulo 40 deberd sustituirse por el siguiente:
«Articulo 40
Publicacion de la solicitud

1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la
solicitud de marca comunitaria y si el plazo mencionado
en el apartado 7 del articulo 39 ha transcurrido, se
publicard la solicitud, siempre que no sea desestimada con
arreglo al articulo 38.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desesti-
mada con arreglo al articulo 38, la resolucién desestima-
toria se publicard cuando sea definitiva.».

El titulo de la seccién quinta del titulo IV deberd sustituirse
por el texto siguiente:

«RETIRADA, LIMITACION, MODIFICACION Y DIVISION
DE LA SOLICITUD»

Debera insertarse el siguiente articulo:
«Articulo 44 bis
Division de la solicitud

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

2. La declaraciéon de division no serd admisible:

a) si, en el caso de que se haya presentado una oposicién
contra la solicitud inicial, dicha declaracién tiene el
efecto de producir una divisién entre los productos o
servicios contra los que se presenta la oposicion, hasta
que la resolucién de la division de oposicién haya
adquirido fuerza de cosa juzgada o hasta que se aban-
done el procedimiento de oposicion;

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

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

4. La declaracién de division estard sujeta al pago de
una tasa. La declaracién sélo serd efectiva cuando se haya
abonado dicha tasa.

13

14

=

=

5. La division tendrd efecto en la fecha en que se trans-
criba a los expedientes conservados por la Oficina relativos
a la solicitud inicial.

6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas
las tasas pagadas en relacién con la solicitud inicial antes
de la fecha de recepcion por la Oficina de la declaracion
de division se considerard que han sido presentadas o
pagadas también en relaciéon con la solicitud o las solici-
tudes divisionales. Las tasas efectivamente pagadas por la
solicitud inicial antes de la fecha de recepcion de la decla-
racién de divisién no serdn reembolsables.

7. La solicitud divisional conservara la fecha de presen-
tacion y las fechas de prioridad y antigiiedad de la solicitud
inicial.».

El titulo del titulo V se sustituird por el siguiente:

«VIGENCIA, RENOVACION, MODIFICACION Y DIVISION
DE LA MARCA COMUNITARIA»

Deberad insertarse el siguiente articulo:
«Articulo 48 bis
Division del registro

1. El titular de la marca comunitaria podrd dividir el
registro declarando que algunos de los productos o servi-
cios incluidos en el registro inicial serdn objeto de uno o
mds registros divisionales. Los productos o servicios del
registro divisional no podran coincidir con los productos o
servicios que se mantengan en el registro inicial o estén
contenidos en otros registros divisionales.

2. La declaracién de divisién no serd admisible:

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

b) si, en el caso de que se haya presentado una demanda
de reconvencién por caducidad o por nulidad en una
accién ante un tribunal de marcas comunitarias, dicha
declaracion tiene el efecto de producir una division
entre los productos y servicios contra los que se
presenta esta demanda de reconvencién, hasta que no
se haya inscrito en el registro la mencién de la resolu-
cién del tribunal de marcas comunitarias, de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado 6 del articulo
96.

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

4. La declaracién de division estard sujeta al pago de
una tasa. La declaracién sélo serd efectiva cuando se haya
abonado dicha tasa.
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15)

16)

17)

18)

19)

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

6.  Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas
las tasas pagadas en relacion con el registro inicial antes de
la fecha de recepcion por la Oficina de la declaracion de
division se considerard que han sido presentadas o pagadas
también en relacion con el registro o los registros divisio-
nales. Las tasas efectivamente pagadas para el registro
inicial antes de la fecha de recepcion de la declaracion de
divisién no serdn reembolsables.

7. El registro divisional conservard la fecha de presenta-
cién y las fechas de prioridad y antigiiedad del registro
inicial.».

En el apartado 1 del articulo 50, la letra d) deberd supri-
mirse.

En el apartado 1 del articulo 51, la letra a) deberd susti-
tuirse por el siguiente texto:

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

El apartado 2 del articulo 52 deberd sustituirse por el texto
siguiente:

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

a) un derecho al nombre;
b) un derecho a la imagen;
¢) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial,

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

El apartado 6 del articulo 56 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«6.  Se inscribird en el Registro una mencién de la reso-
lucién de la Oficina sobre la solicitud de caducidad o de
nulidad cuando sea definitiva.».

El articulo 60 deberd sustituirse por el siguiente texto:
«Articulo 60
Revision de las resoluciones en los casos ex parte

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

2. Si no se estimara el recurso en el plazo de un mes
después de recibido el escrito motivado, deberd remitirse
inmediatamente el recurso a la sala de recurso, sin pronun-
ciamiento sobre el fondo.».

20) Deberd insertarse el siguiente nuevo articulo:

21

N

«Articulo 60 bis
Revision de las resoluciones en los casos inter partes

1. Cuando a la parte que ha presentado el recurso se le
oponga otra, si la instancia cuya resoluciéon se impugne
tuviera el recurso por admisible y fundado, deberd esti-
marlo.

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

3. Sila otra parte no acepta en un plazo de dos meses
después de recibida la notificaciéon mencionada en el apar-
tado 2 que la resolucién impugnada sea rectificada, y emite
una declaracién en tal sentido o no formula ninguna decla-
racién en el plazo fijado, se remitird inmediatamente el
recurso a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el
fondo.

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

Deberd insertarse el siguiente nuevo articulo:
«Articulo 77 bis
Anulacién y revocacion

1. Cuando la Oficina efectiie una inscripcién en el
registro o adopte una resolucién afectadas por un error
evidente en el procedimiento que sea imputable a la
Oficina, ésta anulard la inscripcion o revocard la resolu-
cién. Si existe una sola parte en el procedimiento y la
inscripcion o el acto lesionan sus derechos, la anulacion o
revocacion deberdn efectuarse incluso si el error no fuera
evidente para dicha parte.

2. La anulacién o revocacion a que se refiere el apar-
tado 1 las efectuard, de oficio o a instancia de una de las
partes en el procedimiento, el 6rgano que haya efectuado
la inscripcién o adoptado la resolucién. La anulaciéon o
revocacion se adoptardn en un plazo de seis meses desde
la fecha de inscripcion en el registro o de adopcion de la
resolucién, una vez oidas las partes en el procedimiento
asi como los posibles titulares de derechos sobre la marca
comunitaria en cuestién que estén inscritos en el registro.

3. El presente articulo se entiende sin perjuicio de la
facultad de las partes de interponer recurso conforme a los
articulos 57 y 63, y de la posibilidad de que, en las formas
y condiciones fijadas por el apartado 1 del articulo 157, se
corrijan los errores lingiiisticos o de transcripcion y los
errores manifiestos en las decisiones de la Oficina asi como
los errores imputables a la Oficina en el registro de la
marca o en la publicacion del registro.».
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22) El apartado 5 del articulo 78 deberd sustituirse por el 25) El articulo 88 deberd modificarse de la siguiente manera:

23)

24)

siguiente texto:

«5.  Las disposiciones del presente articulo no serdn apli-
cables a los plazos sefialados en el apartado 2 del presente
articulo, en los apartados 1 y 3 del articulo 42 y en el
articulo 78 bis.».

Se insertard el siguiente articulo:
«Articulo 78 bis
Prosecucién del procedimiento

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o
cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina
que no hubiera respetado un plazo frente a la Oficina
podréd obtener, previa solicitud, la continuacién del proce-
dimiento, siempre que, en el momento de presentacion de
dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud
solo serd admisible en el plazo de dos meses a partir de la
expiracién del plazo incumplido. La solicitud sdlo se
tendrd por presentada cuando se haya pagado la tasa de
prosecucion del procedimiento.

2. El presente articulo no serd aplicable a los plazos
previstos en el apartado 3 del articulo 25, en el articulo
27, en el apartado 1 del articulo 29, en el apartado 1 del
articulo 33, en el apartado 2 del articulo 36, en el articulo
42, en el articulo 43, en el apartado 3 del articulo 47, en
el articulo 59, en el articulo 60 bis, en el apartado 5 del
articulo 63, en el articulo 78, en el articulo 108, asi como
a los plazos previstos en el presente articulo y a los plazos
previstos en el reglamento de ejecucion contemplado en el
apartado 1 del articulo 157 para reivindicar, tras el dep6-
sito de la solicitud, una prioridad conforme al articulo 30,
una prioridad de exposicién conforme al articulo 33 o una
antigiiedad conforme al articulo 34.

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

4. En caso de que la Oficina estimara la solicitud, las
consecuencias de la inobservancia del plazo se conside-
raran como no producidas.

5. En caso de que la Oficina rechazara la solicitud, serd
reembolsada la tasa.».

El apartado 6 del articulo 81 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«6.  La division de oposicion o la division de anulacion
o la sala de recurso fijard la cuantia de los gastos que
deban devolverse en virtud de los apartados anteriores
cuando éstos consistan tnicamente en las tasas pagadas a
la Oficina y los gastos de representaciéon. En todos los
demds casos, el secretario de la sala de recurso o un
miembro del personal de la divisién de oposicién o de la
division de anulacion fijard la cuantia de los gastos que
deberdn reembolsarse previa solicitud. La peticiéon sélo
serd admisible en el plazo de dos meses a partir de la fecha
en que la decision para la que se solicita la fijacién de los
gastos sea definitiva. A instancia presentada en el plazo
establecido, esta cuantfa podrd modificarse por resolucién
de la divisién de oposicién o de la division de anulacién o
de la sala de recurso.».

26
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a) en el apartado 3, la primera frase deberd sustituirse por
el siguiente texto:

«Las personas fisicas y juridicas que tengan su domicilio
o su sede o un establecimiento industrial o comercial
efectivo y serio en la Comunidad podrdn actuar, ante la
Oficina, por medio de un empleado.»;

b) debera afadirse el siguiente apartado:

«4.  El reglamento de ejecucién fijard cudndo y en
qué condiciones un empleado deberd presentar a la
Oficina un poder firmado que deberd integrarse en el
expediente.».

El articulo 89 deberd modificarse de la siguiente manera:

a) en el apartado 1, la letra b) deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«b) los representantes autorizados inscritos en una lista
que a tal efecto llevard la Oficina. El reglamento de
ejecucion fijard cudndo y en qué condiciones un
empleado deberd presentar a la Oficina un poder
firmado que deberd integrarse en el expediente.»;

b) en la letra ¢) del apartado 2, la primera frase deberd
sustituirse por el siguiente texto:

«c) esté facultada para representar, en materia de
marcas, a personas fisicas o juridicas ante el servicio
central de la propiedad industrial de un Estado
miembro.».

En el articulo 96, el apartado 5 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«5.  Serén aplicables las disposiciones de los apartados 2
a 5 del articulo 56.».

En el articulo 108, los apartados 4, 5 y 6 deberdn susti-
tuirse por el siguiente texto:

«4. En los casos en que la solicitud de marca comuni-
taria se tuviera por retirada, la Oficina dirigird al solicitante
una comunicacién sefialindole un plazo de tres meses a
partir de esta comunicacién para cursar una peticién de
transformacion.

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

6.  En caso de que la solicitud de la marca comunitaria
sea rechazada mediante resolucién de la Oficina o la marca
comunitaria deje de producir efectos a consecuencia de
una resoluciéon de la Oficina o de un tribunal de marcas
comunitarias, la peticion de transformacion deberd presen-
tarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la
que dicha resolucién hubiere adquirido fuerza de cosa
juzgada..



L 70/6

Diario Oficial de la Unién Europea

9.3.2004

29)

30)

31)

32)

33)

34)

En el articulo 109, el apartado 3 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«3. La Oficina comprobard si la transformacién solici-
tada cumple las condiciones del presente Reglamento y, en
particular de los apartados 1, 2, 4, 5y 6 del articulo 108,
y del apartado 1 del presente articulo, asi como las condi-
ciones formales previstas por el reglamento de ejecucion.
Cumplidas estas condiciones, la Oficina transmitira la peti-
cién a los servicios de la propiedad industrial de los
Estados mencionados en la misma.».

En el articulo 110, el apartado 1 debera sustituirse por el
siguiente texto:

«1. El servicio central de la propiedad industrial al que
se transmita la peticién de transformacién podrd recabar
de la Oficina toda la informacién adicional relativa a esta
peticiéon que permita a dicho servicio adoptar una decision
sobre la marca nacional resultante de la transformacion.».

En el apartado 3 del articulo 118, las palabras «en un plazo
de quince dias» de la segunda frase deberdn sustituirse por
las palabras «en un plazo de un mes» y, en la tercera frase,
las palabras «en el plazo de un mes» deberdn sustituirse
por las palabras «en el plazo de tres meses.».

En el articulo 127, el apartado 2 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«2.  Las divisiones de oposicién adoptardn sus resolu-
ciones en composicion de tres miembros, al menos uno
jurista. En determinados casos que se especificardn en el
reglamento de ejecucion, las decisiones se adoptaran por
un solo miembro.».

En el articulo 129, el apartado 2 deberd sustituirse por el
siguiente texto:

«2.  Las divisiones de anulacién adoptardn sus resolu-
ciones en composicion de tres miembros, al menos uno
jurista. En determinados casos que se especificardn en el
reglamento de ejecucion, las decisiones se adoptaran por
un solo miembro.».

El articulo 130 deberd modificarse de la siguiente manera:
a) el apartado 2 deberd sustituirse por el siguiente texto:

«2.  Las salas de recurso adoptardn sus resoluciones
en composicion de tres miembros. Al menos dos de
dichos miembros serdn juristas. En determinados casos,
las resoluciones se adoptardn en composicién de sala
ampliada, presidida por el presidente de las salas de
recurso, 0 en composicion unipersonal, en cuyo caso el
tinico miembro deberd ser jurista.;

b) deberan afadirse los siguientes apartados:

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

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

b) por la sala que lleve el asunto.

4. La composicién de la sala ampliada y las normas
relativas a la remisién de asuntos se establecerdn en el
reglamento interno de las salas a que se refiere el apar-
tado 3 del articulo 157.

5. Para determinar los casos especificos que serdn
competencia de un 6rgano unipersonal deberd tenerse
en cuenta la ausencia de dificultad de las cuestiones de
derecho o de hecho planteadas, la importancia limitada
del caso concreto o la ausencia de otras circunstancias
particulares. La decision de asignar un asunto a un
6rgano unipersonal en los casos citados la tomard la
sala que trate el asunto. Se estableceran mas detalles en
el reglamento de procedimiento de las salas a que se
refiere el apartado 3 del articulo 157.».

35) El articulo 131 debera sustituirse por el siguiente texto:

«Articulo 131
Independencia de los miembros de las salas de recurso

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

El presidente de las salas de recurso tendrd, entre otros,
poderes de gestién y organizacion, consistentes, en parti-
cular, en:

a) presidir el 6rgano de las salas de recurso encargado de
definir las normas y la organizacién del trabajo de las
salas previsto en el apartado 3 del articulo 157 del
reglamento de procedimiento de las salas;

=

velar por la ejecucién de las decisiones de ese érgano;

c) asignar los asuntos a una sala sobre la base de los crite-
rios objetivos establecidos por dicho érgano de las salas
de recurso;

&

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

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

Se establecerdn mds detalles en el reglamento de procedi-
miento de las salas a que se refiere el apartado 3 del
articulo 157.
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2. Los miembros de las salas de recurso serdn
nombrados por un periodo de cinco afios por el consejo
de administracién. Su mandato podrd renovarse por
periodos adicionales de cinco afios o hasta el momento de
su jubilacidn, si la edad de la misma se alcanza durante el
nuevo mandato.

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

4. El presidente de las salas de recurso asi como el de
cada sala y los miembros de las salas de recurso serdn inde-
pendientes. No estardn sujetos en sus decisiones por
instruccion alguna.

5. El presidente de las salas de recurso asi como el de
cada sala y los miembros de las salas de recurso no podrin
ser examinadores ni miembros de las divisiones de oposi-
cién, de la divisién de administracion de marcas, disefios y
modelos comunitarios y de cuestiones juridicas, ni de las
divisiones de anulacion.».

36) El articulo 142 bis pasa a ser el 159 bis.

37) En el articulo 150, el apartado 3 se sustituye por el texto
siguiente:

«3. Los apartados 3 a 6 del articulo 39 se aplicardn por
analogfa.».

38) En el apartado 2 del articulo 157, los puntos 1 y 4
deberan suprimirse.

Articulo 2

1. El presente Reglamento entrard en vigor al dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial de la Unidn Europea.

2. Los puntos 11 a 14, 21, 23 a 26 y 32 a 36 del articulo 1
se aplicardn a partir de la fecha que establezca la Comisién, que
se publicard en el Diario Oficial de la Unidn Europea, una vez
adoptadas las medidas de aplicacién necesarias.

3. El punto 9 del articulo 1 deberd aplicarse a partir del 10
de marzo de 2008.

El presente Reglamento serd obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en

cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 19 de febrero de 2004.

Por el Consejo
El Presidente
M. McDOWELL



