REGLAMENTO (CE) N° 4094 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 1993sobre

la mar ca comunitaria

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto e Tratado constitutivo de la Comunidad Europeay, en particular, su articulo 235,
Vistala propuesta de la Comision (1),

Vistos los dictamenes del Parlamento Europeo (2),

Visto e dictamen del Comité Econdmico y Socia (3),

Considerando que debe promoverse un cesarrollo armonioso de las adividades
eondmicas en d conjunto de la Comunidad y una expansion continua y equili brada
mediante la plena redizaddn y e buen funcionamiento de un mercado interior que
ofrezca ondciones analogas alas existentes en unmercado nadonal; que laredizadon
de tal mercadoy € fortaledmiento de su uridad implican nosolo la diminaddn de los
obstaaulos a la libre drculadon de mercancias y a la libre prestad6n de servicios, asi
como el establedmiento de un régimen que garantice que no se falsee la cmpetencia,
sino también la aeadon de condciones juridicas que permitan a las empresas adaptar
de entrada sus adividades de fabricacion y de distribucion ce bienes o de prestadén ce
servicios a las dimensiones de la Comunidad; que eitre los instrumentos juridicos que
deberian disporer las empresas para estos fines, son particularmente gropiadas las
marcas que les permitan identificar sus productos o sus rvicios de manera idéntica en
todala Comunidad, sin consideradon de fronteras;

Considerando que paralograr los objetivos comunitarios mencionadaos resulta necesaria
una acion ce la Comunidad; que esta actdn consiste en e establedmiento de un
régimen comunitario paralas marcas que onfieraalas empresas e derecho de alquirir,
de awerdo con un procedimiento Urico, marcas comunitarias que gocen de una
protecaon uriforme y que prodwzcan sus efectos en todo € territorio de la Comunidad;
que d principio de la unicidad de la marca mmunitaria ai expresado se glica savo
dispasicion en contrario del presente Reglamento;

Considerando gie la gproximadon ce las legisladones nacionales no pwede diminar €
obstaaulo de la territorialidad de los derechos que las legisladones de los Estados
miembros confieren a los titulares de marcas; que para permitir a las empresas gercer
sin trabas una actividad econdmica en € conjunto del mercado comun resulta necesario
crear marcas reguladas por un derecho comunitario urico, dredamente glicable en
cada Estado miembro;



Considerando que, a no heber estableddo € Tratado paleres de accidn espedficos para
la aeaddn ce un instrumento juridico de tales caraderisticas, resulta @nveniente
reaurrir a articulo 235 @&l Tratado;

Considerando e @ derecho comunitario de marcas, no olstante, no sustituye a los
derechos de marcas de los Estados miembros; que, en efedo, no parece justificado
obligar alas empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las
marcas nadonales sguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una
protecaon de sus marcas a escda comunitaria;

Considerando que € derecho sobre la marca comunitaria sblo puede alquirirse por €
registro, y éste serd denegado en particular en caso de que la marcacarezca de carader
distintivo, en caso de que seailicita o en caso de que se opangan a dla derechos
anteriores,

Considerando g la protecddn dorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es
primordialmente garantizar la funcién ce origen de la marca, es absoluta en caso de
identidad entre la marcay el signoy entre los productos o servicios; que la protecaén
cubre igualmente los casos de similit ud entre lamarcay € signoy entre los productos o
servicios, que procede interpretar la nocion de similitud en relacion con € riesgo de
confusion; que d riesgo de mnfusion, cuya apredacion depende de numerosos factores,
y en particular del conocimiento de la marca en € mercado, e la aociacion que pueda
hacese de dla oon e signo uilizado oregistrado, c&l grado dce similit ud entre la marca
y € signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condcion
espedficade protecdon;

Considerando que del principio de libre drculaddn de mercancias s desprende que €
titular de una marca @munitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en € caso de
productos que hayan sido comercializados en la Comunidad, con dcha marca, pa é
MisSMOo 0 con su consentimiento, a no ser que existan motivos legitimos que justifiquen
gue d titular se oponga ala comercializadon uterior de los productos,

Considerando que sdlo estajustificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas,
cualquier marca registrada que sea anterior a dlas, en lamedida en que dichas marcas
sean uili zadas efedivamente;

Considerando gte la marca @munitaria deberd tratarse @wmo un oljeto de propiedad
independiente de la enpresa auyos productos o servicios designe; que la marca debera

poderse ceder, siempre que esté asalvo la necesidad superior de no indweir a aror a



pukico debido ala cesidn; que, ademés, debera poder darse mmo garantia aun tercero
0 ser objeto delicencias;

Considerando qe € derecho e marcas creado pa el presente Reglamento requiere,
para cada marca, medidas administrativas de geaucion a nivel comunitario; que, par
consiguiente, y conservando a mismo tiempo la estructura institucional existente en la
Comunidad y e equlibrio de poderes, es indispensable crear una Oficina de
armonizadon da mercado interior (marcas, disefios y modelos) independiente en €
plano témico y dotada de aitonamia juridica, administrativay financiera suficiente; que
para dl o resulta necesario y apropiado darle laforma de un organismo de la Comunidad
con personalidad juridicaque gerzalos poderes de geaucion que le anfiere d presente
Reglamento, en e marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias
gjercidas por las instituciones comunitarias;

Considerando qle mnviene garantizar a las partes afedadas por las resoluciones de la
Oficina una proteccion juridica alaptada ala particularidad del derecho de marcas; que
a este efedo se establece que podra interponerse reaurso contra las resoluciones de los
examinadores y de las diferentes divisiones de la Oficina; que auandolainstancia auya
resolucién seaimpugnada desestime d reaurso, deberd remitirlo a una salade recurso de
la Oficina, que se pronurctiara d respedo; que antra las resoluciones de las saas de
reaurso padrg, a su vez, interporerse reaurso ante d Tribural de Justicia de las
Comunidades Europess, que sera competente tanto para anular como para modificar la
resolucionimpugnada;

Considerando que en virtud de la Decisiéon 88591/CECA, CEE, Euratom de Consgo,
de 24 e octubre de 1988, po la que se aea un Tribural de Primera Instancia de las
Comunidades Europesas (4), modificada por la Dedsion 9335QEuratom, CECA, CEE
(5), éste gerce en primera instancia las competencias atribuidas al Tribural de Justicia
por los Tratados congtitutivos de las Comunidades, en particular respedo de los
reaursos interpuestos en virtud del parrafo segundo @l articulo 173 & Tratado CE, asi
como pa los ados adoptados para su gjeaucion, salvo dsposicion contraria expresada
en € ado pa € que se aee un aganismo de Derecho comunitario; que en
consealencia, las competencias atribuidas por € presente Reglamento a Tribural de
Justicia para anular y reformar las resoluciones de las salas de reaurso se gercera, en
primerainstancia, por € Tribural de Primera Instancia de cwnformidad con la Dedsion

antes citada;



Considerando que para reforzar la proteccion ce las marcas comunitarias, resulta
conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema
nadonal, un nimero lo més limitado paible de tribunales nadonales de primera 'y de
segunda instancia @mpetentes en materia de violadon y de validez de marcas
comunitarias,

Considerando gle es indispensable gque las resoluciones obre validez y violacion de
marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan a conjunto de la Comunidad,
anico medio de evitar resoluciones contradictorias de los triburales y de la Oficina 'y
perjuicios a cardder unitario de las marcas comunitarias;, que savo dsposicion en
contrario del presente Reglamento, las normas que se glicardn a todas las acciones
legales relativas alas marcas comunitarias sran las del Convenio de Bruselas relativo a
la competencia judicial y a la geaucion de resoluciones judiciales en materia avil y
mercantil;

Considerando que onviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raiz de
acaones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por
los mismos hechos basandose en ura marca munitaria y en marcas nacionales
paralelas;, que ata fin, cuando las acdones hayan sido incoadas en el mismo Estado
miembro, los medios para llegar a dicho oljetivo deberdn buscarse en las normas
procesales nadonales, alas que no afeda d presente Reglamento, mientras que asando
las acdones se incoen en Estados miembros diferentes, parece gropiado Uilizar
disposiciones inspiradas en las normas en materia de liti spendencia 'y de mnexion de
causas del citado Convenio de Bruselas,

Considerando que para asegurar la plena aitonamia eindependencia de la Oficina se
considera necesario ddarla de un presupuesto autdnamo, cuyos ingresos estaran
compuestos principamente por € producto de las tasas percibidas de los usuarios del
sistema; que, no olstante, € procedimiento presupuestario comunitario cortinta
aplicéhdaose en lo referente alas pasibles subvenciones con cargo a presupuesto genera
de las Comunidades Europeas, que, pa otra parte, conviene que la verificacion dce
cuentas sarealizadapor e Tribural de Cuentas;

Considerando gue hacen falta medidas de geaucion parala glicadon el Reglamento,
en particular en lo que se refiere ala alopcion y a la modificacion de un Reglamento
relativo alas tasas y de un Reglamento de geaucion; que mnviene que dichas medidas
sean adoptadas por la Comision, asistida por un Comité de representantes de los Estados

miembros, de cnformidad con las normas de procedimiento estableddas en € articulo



2, procedimiento I, variante b) de la Dedsion 87373CEE del Consgjo, de 13 cejulio
de 1987, po la que se establecen las modalidades del gercicio de las competencias de
gjeaucion atribuidas ala Comision (6),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TITULO | DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Marca @munitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condciones y segun las
disposiciones estableddas en € presente Reglamento se denominaran marcas
comunitarias.

2. La marca omunitaria tendrd caader unitario. Salvo dspaosicion contraria del
presente Reglamento, prodwira los mismos efedos en e conjunto de la Comunidad:
solo poda ser registrada, cedida, ser objeto de renurcia, de resolucion ce caducidad o
de nulidad, y prohibirse su uso, para d conjunto de la Comunidad.

Articulo 2
Oficina
Se adeauna Oficinade amonizaddn del mercado interior (marcas, disefios y modelos),

denominada en lo sucesivo «Oficinay.

Articulo 3

Capaddad juridica

A los fines de la glicaddon dd presente Reglamento, se aimilaran a las personas
juridicas las ciedades y demas entidades juridicas que, con arreglo alalegisladon gue
les ®a glicable, tengan la cgpaddad, en nambre propio, de ser titulares de derechos y
obligadones de aalquier naturaleza, de ceebrar contratos o de llevar a cabo dros actos

juridicos y que tengan capacidad procesal.

TITULO || DERECHO DE MARCAS
SECCION PRIMERA
DEFINICION Y ADQUISICION



Articulo 4

Signos que pueden constituir una marca omunitaria

Podran constituir comunitarias todcs los sgnos que puedan ser objeto de una
representadon grafica, en particular las palabras, incluidos |os nombres de personas, 10s
dibujos, las letras, las cifras, la forma del produwcto o e su presentaddn, con la
condcion ce que tales sgnos san apropiados para distinguir los productos o los

servicios de una enpresa de los de otras empresas.

Articulo 5

Titulares de marcas comunitarias

1. Podran ser titulares de marcas comunitarias las personas fisicas o juridicas, incluidas
las entidades de derecho pulico, gLe sean:

a) nadonales de los Estados miembros; o

b) nadonales de otros Estados que sean parte en el Convenio de Paris parala Proteccion
de lapropiedad industrial, en lo sucesivo denominado «el Convenio de Paris»; 0

c) nadonades de Estados que no sean parte en € Conwvenio de Paris, que estén
domicili ados 0 que tengan su sede 0 unestableamiento industrial o comercia efedivoy
serio en € territorio dela Comunidad oen € de un Estado qLe seaparte en el Convenio
de Paris; 0

d) nadonales distintos de los mencionados en la letra g, de un Estado qie no sea parte
en e Convenio de Paris y que, segun comprobaciones pulicadas, conceda a los
nadonales de todos los Estados miembros la misma protecaon que asus hadonales en
lo que mncierne alas marcas y que, cuando los nadonales de los Estados miembros
deban aportar la prueba del registro de la marca en € pais de origen, remnazca d
registro de lamarca mmunitaria cmo tal prueba.

2. A efectos del apartado 1, los apatridas, tal como los define d articulo 1 ¢k la
Conwvencion sobre d Estatuto de los Apatridas, firmada en Nueva York € 28 e
septiembre de 1954,y los refugiados, tal como los define @ articulo 1 dela Convencidn
sobre d Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra d 28 ¢k julio de 1951y
modificada por € Protocolo sobre d Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva
York €l 31 e enero de 1967,se euipararan a los nacionales del Estado en que tengan

su residencia habitual .



3. Las personas nadonales de uno ¢ los Estados contemplados en la letra d) del
apartado 1 deberan probar que la marca para la que se presente una solicitud de marca
comunitaria esta registrada en el Estado de origen, a no ser que, segln comprobadones
pulicadas, las marcas de los nacionales de los Estados miembros < registren en el
Estado ¢k origen en cuestién sin que sea necesario probar € registro anterior como

marca ®munitaria o como marcanadonal en unEstado miembro.

Articulo 6
Modo ¢ algusicién celamarca @munitaria
Lamarca mmunitariase alquere por € registro.

Articulo 7

Motivos de denegad 6n absol utos

1. Se denegard d registro de:

a) los ggnos que no sean conformes a articulo 4;

b) las marcas que carezcan de carécter distintivo;

) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos 0 por indicadones que
puedan servir, en € comercio, para designar la espede, la cdidad, la catidad, €
destino, el valor, la procedencia geogréfica o la gocade produccion del producto o ce
laprestadondel servicio, u dras caraderisticas del producto o el servicio;

d) las marcas que se mmpongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en € lengugje comun oen las costumbres leales y constantes
del comercio;

€) los ggnos constituidas exclusivamente por:

1) laformaimpuesta por la naturaleza del propio producto, o

i) laformadel producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

iii) laformaque afede d valor intrinseco del producto;

f) las marcas que sean contrarias al orden pubico oalas buenas costumbres,

g) las marcas que puedan indwcir a puldico a eror, pa g emplo sobre la naturaleza, la
cdidad olaprocedencia geograficadel producto o servicio;

h) las marcas que, pa falta de aitorizadon e las autoridades competentes, deban ser

denegadas en virtud dl articulo 6ter del Convenio de Paris;



1) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudcs distintos de los contemplados
por e articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de espeda interés pubico, a
menaos que su registro haya sido autorizado pa la autoridad competente.

2. El apartado 1se glicadincluso s los motivos de denegaddn solo existieren en una
parte de la Comunidad.

3. Lasletrasb), ¢) y d) del apartado 1nose glicaran si lamarca hubiera alqurido, para
los productos o servicios para los cuales se solicite € registro, un carader distintivo

como conseauenciadel uso que se ha hedcho de lamisma.

Articulo 8

Motivos de denegadon relativos

1. Mediando opaicion cd titular de una marca anterior, se denegara d registro de la
marca

a) cuando seaidéntica ala marca anterior y que los productos o los srvicios para los
gue se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuaes esté
protegidala marca anterior;

b) cuando, pa ser idéntica o similar ala marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos 0 servicios que anbas marcas designan, exista riesgo de awnfusiéon pa
parte del pulico en € territorio en que esté protegida la marca anterior; €l riesgo de
confusionincluye el riesgo de asociaddn conlamarca anterior.

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

a) las marcas cuya fecha de presentaddn ke la solicitud sea aterior a la de la solicitud
de la marca wmunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, € derecho de prioridad
invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan alas sguientes categorias:

1) las marcas comunitarias,

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

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

b) las olicitudes de marcas alas que serefierelaletra g, condcionadas a su registro;

c) las marcas que, en lafecha de presentad6n de la solicitud de la marca omunitaria, o,
en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca
comunitaria, sean ndoriamente cnocidas en un Estado miembro en & sentido dcd

articulo 6 s del Convenio de Paris.



3. Mediando opaicion cd titular de la marca, se denegard asimismo € registro de la
misma aiando e agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su
propio nanbre y sin & consentimiento del titular, a no ser que este agente o este
representante justifique su actuadaon.

4. Mediando opaicion H titular de una marca no registrada o de otro signo uili zado
en e tréfico econdmico de acance no Uricamente locd, se denegard d registro de la
marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a derecho del Estado miembro
gue regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utili zar dicho signo con anterioridad a la fecha de
presentacion e la solicitud de lamarca omunitaria, 0, en su caso, con anterioridad ala
fechadelaprioridad invocada en apoyo de la solicitud de lamarca @munitaria;

b) dicho signo confiriere asu titular e derecho a prohibir la utilizadon e una marca
posterior.

5. Ademés, mediando opaicion dHl titular de unamarca anterior con arreglo al apartado
2, se denegara d registro de lamarca soli citada, cuandoseaidénticao similar alamarca
anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a
aquéll os para los que se haya registrado la marca anterior, s, tratandcse de una marca
comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente wnccida en la Comunidad, y, tratandcse
de una marcanacional anterior, ésta fuera notoriamente cnccida en e Estado miembro
de que se trate y S @ uso sin justa caisa de la marca solicitada se grovechara
indebidamente del caracter distintivo o ¢ la notoriedad de la marca anterior o fuere
perjudicial paralos mismos.

SECCION SEGUNDA

EFECTOS DE LA MARCA COMUNITARIA

Articulo 9

Derecho conferido pa lamarca comunitaria

1. Lamarca omunitaria confiere asu titular un derecho exclusivo. El titular habilit ado
paraprohibir a aualquier tercero, sin su consentimiento, € uso en € trafico econdmico:
a) de walquier signo idéntico a la marca cmunitaria, para productos 0 servicios
idénticos a ajuéll os paralos que lamarca esté registrada;

b) de aialquier signo que, par ser idéntico o similar alamarca comunitariay por ser los

productos o servicios protegidos por la marca comunitaria 'y por € signo idénticos o



similares, implique unriesgo de onfusion pa parte del puklico; € riesgo de wnfusiéon
incluye d riesgo de asociacionentre d signoy lamarca;

c) de aaquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o
servicios que no sean similares a ajuellos para los cuaes esté registrada la marca
comunitaria, si ésta fuera notoriamente cwnocida en la Comunidad y si € uso sin justa
causa del signo se grovechara indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad
delamarca comunitaria o fuere perjudicial paralos mismos.

2. Cuando se retinan las condciones enurciadas en € apartado 1, palra prohibirse en
particular:

a) porer e signo en los productos o en su presentadén;

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

C) importar o exportar los productos con €l signo;

d) utili zar el signo en los documentos mercantilesy la pulicidad.

3. El derecho conferido pa lamarca @munitaria solo se podrd oporer aterceros a partir
de la fecha de pubicadén e registro de la marca Sin embargo, poda eigirse una
indemnizadon razonable por hedchos posteriores a la pulicacion de una solicitud de
marca omunitaria que, tras la pubicacion d registro de la marca quedarian
prohibidos en virtud de esta pubicacion. El tribural a que se awda no poda

pronurtiarse sobre @ fondo tastalapuldicadén cd registro.

Articulo 10

Reproducddn de lamarca comunitaria en dcdonarios

Si lareproduccon de una marca @munitaria en un dccionario, enciclopedia u dora de
consultasimilar diere laimpresion e gue onstituye e término genérico de los bienes o
servicios para los cuales esta registrada la marca, € editor, a peticién cd titular de la
marca omunitaria, velara por que la reproduccion e ésta vaya aompaiada, a mas
tardar en la siguiente alicion de la obra, de laindicacion ce que se trata de una marca

registrada.

Articulo 11
Prohibicidon ce utilizadon de la marca omunitaria registrada anombre de un agente o

de un representante



Cuando uramarca eomunitaria haya sido registrada anombre del agente o representante
del titular de lamarca, sin autorizad6n c titular, este Ultimo tendra derecho a opanerse
a que su agente o representante utili ce su marca sin autorizadon suya, a no ser que €

agente o representante justifique su aduadon.

Articulo 12

Limitadon ce los efedos de lamarca omunitaria

El derecho conferido pa lamarca mmunitariano permitira asu titular que prohiba aun
tercero hacer uso, en € tréfico econdmico:

a) de su nanbre 0 de su dreccion;

b) deindicadonesrelativas ala espede, ala cdidad, ala cantidad, a destino, al valor, a
la procedencia geogréfica ala éocade producadn del producto o ce la prestacion ol
servicio oaotras caraderisticas de éstos;

¢) de lamarca aiando ello seanecesario paraindica €l destino ce un poducto ode un
servicio, en particular en e caso de accesorios 0 piezas sueltas;

siempre que ese uso se redice onforme alas pradicas ledes en materia industrial o

comercial.

Articulo 13

Agotamiento del derecho conferido pa lamarca mmunitaria

1. El derecho conferido pa lamarca @munitariano permitird asu titular prohibir € uso
de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por €
titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 nose glicara auando existan motivos legitimos que justifiquen que
titular se oponga ala mwmercializaddn dterior de los productos, en espeda cuando €
estado e los productos & haya modificado oalterado tras a1 comercializadaon.

Articulo 14

Aplicadén complementariadel derecho radonal en materia de violadon de marcas

1. Los efedos de la marca omunitaria se determinaran exclusivamente por las
dispaosiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracdones contra las marcas
comunitarias ¢ regiran pa € derecho recional sobre infracdones contra marcas

nadonales, con arreglo alas disposiciones del titulo X.



2. El presente Reglamento no excluye que se gerzan acciones relativas a una marca
comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a
laresporsabili dad civil y ala mmpetencia desled.

3. Las normas de procedimiento aplicables s determinaran con arreglo a las
dispasiciones ddl titulo X.

SECCION TERCERA

USO DE LA MARCA COMUNITARIA

Articulo 15

Uso delamarca omunitaria

1. Si, en un pazo de dnco afos a partir del registro, la marca comunitaria no hubere
sido ohjeto de un wso efedivo en la Comunidad pa € titular para los productos o los
servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubera sido suspendido duante un
plazo ininterrumpido de dnco afos, la marca ®munitaria quedara sometida a las
sanciones Efaladas en € presente Reglamento, salvo que eistan causas justificaivas
para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1también tendrdla consideracion ce uso:

a) el empleo de la marca omunitaria en ura forma que difiera en elementos que no
ateren e carader distintivo de lamarca en laformabajo la aual ésta se hall e registrada;
b) lafijadon de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentadén en la
Comunidad solo confines de exportadon.

3. El uso delamarca cmunitaria on el consentimiento del titular se cnsiderard mmo
hecho pa € titular.

SECCION CUARTA

DE LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Articulo 16

Asimiladon de lamarca omunitaria alamarcanadonal

1. Salvo disposicion en contrario de los articulos 17 a 24, la marca @munitaria en
cuanto oljeto de propiedad se @nsiderard en su totalidad y para d conjunto oel
territorio de la Comunidad como ura marca nadonal registrada en el Estado miembro
en el cual, segun el Registro de marcas comunitarias:

a) € titular tenga su sede o su damicili o en lafecha @nsiderada, o



b) s no fuere glicable la letra g, € titular tenga un establecimiento en la fecha
considerada.

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

3. S en @ Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como
cotitulares, se glicara d apartado 1al primer inscrito; en su defedo, se glicaa en €

orden de su inscripcidon alos cotitulares sguientes. Cuando el apartado 1 nose glique a

ninguno celos cotitulares, se glicara @ apartado 2.

Articulo 17

Cesion

1. Con independencia de la transmision ke la enpresa, la marca comunitaria podra ser
cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los
cual es esté registrada.

2. La transmision ¢k la enpresa en su totaidad implicad la ceson e la marca
comunitaria, a no ser que, con arreglo a lalegislacion aplicable alatransmision, exista
aaerdo contrario 0 que dlo se desprenda daramente de las circunstancias. Esta
dispasicion sera glicable alaobligadon contractual de transmitir la enpresa.

3. Sin perjuicio del apartado 2,la cesidon de la marca comunitaria debera hacerse por
escrito y requerira la firma de las partes contratantes, salvo si se hace e cumplimiento
de una sentencia; faltando estos requisitos la cesiéon seranula.

4. Si de los documentos que establecen la cesion se dedujera de forma manifiesta que
debido a esa cesidon la marca @munitaria podriainducir al puldico a aror, en particular
sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogréfica de los productos o de los
servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegara lainscripcion ce la cesion,
ano ser que d cesionario acepte limitar el registro de la marca @munitaria aproductos
0 aservicios paralos cuales no resulte engariosa.

5. A instanciade parte, la cesion seinscribird en €l Registro y se pullicara

6. Mientras la cesién no se halle inscrita en € Registro, € cesionario no poda
prevalerse de los derechos que se derivan del registro de lamarca mmunitaria

7. Cuando con respedo a la Oficina deban respetarse plazos, € cesionario podda airsar
ala Oficina las dedaraciones previstas a tal fin tan pronto como ésta haya redbido la

solicitud ceregistro delacesion.



8. Todas los documentos que deban ndificarse d titular de la marca @munitaria, de
conformidad con €l articulo 77,se dirigiran alapersonaregistrada en calidad detitular.

Articulo 18

Cesion ce una marcaregistrada anombre de un agente

En e caso de haberse registrado ura marca @munitaria anombre del agente o del
representante del titular de esa marca, sin autorizadon o titular, éste tendré @ derecho
de reivindicar que se le cala d registro a su favor, a no ser que d agente o €

representante justifique se acuadon.

Articulo 19

Derechosreales

1. La marca comunitaria podra, con independencia de la enpresa, darse en garantia o
ser objeto de otros derechas redes.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere d apartado 1 se inscribirén en €

Registro y se pulicaran.

Articulo 20

Ejeaucionforzosa

1. Lamarca mmunitaria podra ser objeto de medidas de gecucion forzosa.

2. En materia de procedimiento de geaucién forzosa sobre una marca omunitaria, la
competencia exclusiva perteneceaa a los tribureles y a las autoridades del Estado
miembro determinado en aplicadon del articulo 16.

3. A instanciade parte, la geaucionforzosa seinscribira en el Registro y se pulicara.

Articulo 21

Procedimiento de quiebra o procedimientos andl ogos

1. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes al
respedo, las marcas comunitarias lo podan incluirse en unprocedimiento de quiebra
0 en un pocedimiento andlogo en € Estado miembro dorde haya sido incoado en
primer lugar tal procedimiento en el sentido ce la ley nacional o de los convenios
aplicables a respedo.



2. Cuando ura marca mmunitaria quede incluida en un pocedimiento de quiebra o
procedimiento andlogo, a peticion ce la autoridad nacional competente se efeduara en

el registro lainscripcidn pertinente, que se pubicara

Articulo 22

Licencia

1. Lamarca comunitaria podra ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte
de los productos 0 de los srvicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o
parte de la Comunidad. Las licencias podran ser exclusivas o noexclusivas.

2. El titular de lamarca mmunitaria poda degar los derechos conferidos por esta marca
frente d licenciatario que infrinja dguna de las clausulas del contrato de licencia
relativas a su duadon, alaforma anparada por €l registro bajo la que puede utili zarse
lamarca alanaturaleza de los productos o de los srvicios para los cuales lalicencia se
conceda, a territorio en e cua pueda fijarse la marcao ala cadidad de los productos
fabricados 0 delos wrvicios prestados por € licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, € licenciatario sblo podéa
gjercer acaones relativas alavioladén de unamarca comunitaria awn €l consentimiento
del titular de é&ta. Sin embargo, € titular de una licencia exclusiva poda gercitar ta
acaon cuando € titular de la marca, habiendo sido requerido, no laya gercido pa si
mismo la acton pa violadon dentro de un dazo apropiado.

4. En € proceso por violadon entablado pa € titular de la marca comunitaria podra
intervenir cualquier licenciatario afin de obtener reparadon cal perjuicio gue se le haya
causado.

5. A instancia de parte, la mncesién o la transferencia de una licencia de marca

comunitariaseinscribira en el Registro y se pubicara

Articulo 23

Oponibili dad frente aterceros

1. Los actos juridicos relativos a la marca comunitaria que se ontemplan en los
articulos 17, 19y 22 sdlo podén oporerse frente aterceros en todos los Estados
miembros una vez inscritos en € Registro. Sin embargo, aln antes de su inscripcién,
tales ados podan opmerse aterceros que, después de lafedha de celebracion e dichos
ados hubieren adquirido derechos bre la marca teniendo conacimiento de dichos

ados.



2. El apartado 1 nose aglicara @n respecto a la persona que aquera la marca
comunitaria 0 un derecho sobre la marca @munitaria por transmision ce la anpresa en
su totalidad o po cualquier otra sucesion atitulo unversal.

3. Laoponihili dad frente a terceros de los ados juridicos contemplados en € articulo 20
seregirapor e derecho del Estado miembro determinado en aplicadon dgl articulo 16.
4. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes en
materia de quiebras, 1a oponibili dad frente aterceros de un procedimiento de quiebra o
de procedimientos andlogos < regira por e derecho del Estado miembro dorde haya
sido incoado en primer lugar tal procedimiento en & sentido ce laley nadona o de los

convenios apli cebles a respedo.

Articulo 24
Lasolicitud de marca coomunitaria @mo oljeto de propiedad
Los articulos 16 a 23 seran apli cables alas licitudes de marca mmunitaria.

TITULO Il LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCION PRIMERA

PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y CONDICIONES QUE DEBERA
CUMPLIR

Articulo 25

Presentad6n ¢k la solicitud

1. Lasolicitud e marca comunitaria se presentara, a decaon el soli citante:

a) antela Oficina, o

b) ante € servicio central de la propiedad induwstrial de un Estado miembro o ante la
Oficina de marcas del Benelux. La solicitud asi presentada surtira los mismos efedos
gue si se hubera presentado en lamismafecha ante la Oficina.

2. Cuandola solicitud se presente aite € servicio central de la propiedad industrial de
un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, dichos organismos
adoptarén todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un
plazo de dos smanas a partir de la presentacion ce la solicitud, pudendo exigir al
solicitante una tasa auya cuantia no pard superar la del coste aministrativo de

receciony transmision ce lasolicitud.



3. Se onsideraran retiradas la soli citudes a que se refiere @ apartado 2 g lleguen ala
Oficinaunavez transcurrido un pazo de un mes desde la presentacion de las mismeas.

4. Diez anos después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comision
elaborard un informe aerca del funcionamiento del sistema de presentacion de
solicitudes de marca @munitaria, acompaiando, si hubiere lugar, propuestas de
modificadén ce dicho sistema.

Articulo 26

Condciones que debera aumplir la soli citud

1. Lasolicitud de marca @munitaria debera mntener:

a) unainstanciapara d registro de marca mmunitaria;

b) las indicadgones que permitan identificar al soli citante;

c) lalistade productos o de servicios paralos que se solicite d registro;

d) lareproducdén celamarca

2. Lasolicitud de marca mmunitaria dara lugar a pago de una tasa de depdsito y, en su
caso, de una o variastasas por clase.

3. La solicitud e marca comunitaria debera amplir las condciones exigidas por €
Reglamento de gecucion contemplado en € articulo 140.

Articulo 27

Fedha de presentacién

La fecha de presentaddn ce la solicitud de marca @munitaria serd aquella en que 4
solicitante haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante @ servicio
central de la propiedad induwstrial de un Estado miembro, en éste, o, s la solicitud se
presenta ante la Oficina de marcas del Bendlux, en ésta, los documentos que contengan
los elementos contemplados en € apartado 1del articulo 26,siempre que en € plazo de

unmes apartir delapresentadon ce dichos documentos $ aone latasa de depdsito.

Articulo 28

Clasificagon

Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias se dasificarén
segunla dasificadon prevista en e Reglamento de gecucion.

SECCION SEGUNDA

PRIORIDAD



Articulo 29

Derecho ce prioridad

1. Quien haya presentado regularmente una marca en uno o rauno ce los Estados que
son partes en e Convenio de Paris, 0 su causahabiente, s quisiera deduar la
presentacion e una solicitud de marca @munitaria para la misma marca y para
productos o servicios idénticos a ajuell os para los que se presentd esa marca, 0 que
estén contenidos estos productos o servicios, gozara de un derecho cke prioridad duante
un dazo de seis meses a partir de lafedha de presentad6n de la primera solicitud.

2. Seremnacera que da origen al derecho ce prioridad cualquier presentadon qle tenga
el valor de una presentad6n reciona regular con arreglo a la legisadén nadonal del
Estado en que se haya efectuado ocon arreglo a aaierdos bil aterales o multil aterales.

3. Por presentacion rmadonal regular se entiende auaquier presentadon qle sea
suficiente para determinar lafedha en la aal la solicitud fue presentada, cualquiera que
seala suerte posterior de esta solicitud.

4. Tendra la consideraddn ce primera solicitud, cuya fecha de presentacion sera d
purto de partida del plazo de prioridad, la solicitud uterior presentada para la misma
marca, para productos o servicios idénticos y en € mismo o para d mismo Estado que
una primera soli citud anterior, a @ndcidn e que esta soli citud anterior, en lafecha de
la presentacion e la solicitud uterior, haya sido retirada, abandoreda o denegada, sin
haber sido sometida ainspeccdén pubicay sin dgjar derechos subsistentes, y de que ain
no haya servido de base para la reivindicacion dal derecho de prioridad. Entonces la
solicitud anterior ya no poda servir de base para la reivindicacion del derecho de
prioridad.

5. Si la primera presentad6n se hubiere efectuado en un Estado que no seaparte en €
Conwvenio de Paris, las disposiciones de los apartados 1 a 4 Uricamente se glicaran en
la medida en que dicho Estado, segin comprobadones pullicadas, atorgue, sobre la
base de una primera presentadon efeduada aite la Oficina, un derecho e prioridad
sometido a condciones y con efectos equivalentes a los estableddos por € presente

Reglamento.

Articulo 30

Reivindicadén ce prioridad



El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentacién anterior debera
presentar una declaradén e prioridad y una @pia de la solicitud anterior. Si la lengua
de la soli citud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, € solicitante debera

presentar unatraducdon ce la solicitud anterior en una de dichas lenguas.

Articulo 31

Efedo del derecho ce prioridad

En virtud d&l derecho ck prioridad, a efedos de la determinaddn ce la anterioridad de
los derechos, la fecha de prioridad tendrd la cwnsideradon de fecha de la presentad én

de la solicitud de marca comunitaria.

Articulo 32

Vaor delapresentacion radonal de la solicitud

La solicitud de marca comunitaria ala que se haya otorgado ura fecha de presentacion
tendrg, en los Estados miembros, € valor de una presentaddn recional regular, habida
cuenta, en su caso, del derecho ¢k prioridad que se degue en apoyo de la solicitud dce
marca @munitaria.

SECCION TERCERA

PRIORIDAD DE EXPOSICION

Articulo 33

Prioridad de exposicion

1. El solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera presentado con esa
marca productos 0 Sservicios en ura exposicion internadonal oficial u dficialmente
reconccida con arreglo a Convenio relativo alas exposiciones internagonales, firmado
en Paris € 22 e noviembre de 1928y revisado pa Ultimavez € 30 ce noviembre de
1972,siempre que presente la solicitud en un pazo de seis meses a partir de lafedha de
la primera presentacion ce los productos o0 servicios con la marca solicitada, poda
prevalerse, apartir de estafecha, de un derecho ce prioridad con arreglo a articulo 31.
2. El solicitante que desee prevalerse de la prioridad con arreglo a apartado 1 debera
suministrar pruebas, segun las condciones determinadas por e Reglamento de
gjeaucion, de que los productos o servicios s presentaron en la exposicion con lamarca

soli citada.



3. Laprioridad de exposicion concedida en un Estado miembro o en un pais tercero no
amplia d plazo de prioridad a que serefiere d articulo 29.

SECCION CUARTA

REIVINDICACION DE LA ANTIGUEDAD DE MARCAS NACIONALES

Articulo 34

Reivindicaddn ce la antigliedad de marcas nadonales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las
marcas registradas en € territorio del Benelux, o e una marca anterior que haya sido
objeto de un registro internadonal con efecto en un Estado miembro, que presente una
solicitud de marca idéntica para registrarla @mo marca wmunitaria para productos o
servicios idénticos a ajuéll os para los que esta registrada la marca anterior o que estén
incluidos en estos productos o servicios, poda prevalerse, paralamarca @munitaria, de
la antigliedad de la marca aterior en lo que respecta d Estado miembro en € cua o
para @ cual esté registrada.

2. El anico efecto de la antigliedad, en virtud del presente Reglamento, sera que en caso
de que d titular de la marca wmunitaria renurcie ala marca aterior o la dege
extinguirse, se mnsiderara que antinda disfrutando e los mismos derechos que tendria
si lamarca anterior hubiera mntinuado registrada.

3. La antigliedad reivindicada parala marca mmunitaria se extinguird asando se dedare
la calucidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigliedad se haya
reivindicado, olanulidad de dichamarca o cuandose renurcie ala misma aites de que

lamarca mmunitaria sea registrada.

Articulo 35

Reivindicadén ce la antigliedad después de registradala marca omunitaria

1. El titular de una marca comunitaria que seatitular de una marca anterior idéntica
registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en € territorio del
Benelux, o dce una marca idéntica aterior que haya sido oleto de un registro
internadona con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos,
poda prevalerse de la antigliedad de la marca aiterior por 1o que respecta d Estado
miembro en el cua o para € cual esté registrada.

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



TITULO IV PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
SECCION PRIMERA
EXAMEN DE LA SOLICITUD

Articulo 36

Examen de los requisitos de la presentacion de la solicitud

1. LaOficina examinar&

a) s lasolicitud de marca comunitaria aumple los requisitos para que se le otorgue una
fedhade presentadon con arreglo a articulo 27.

b) s la solicitud de marca @munitaria satisface los requisitos estipulados en €l
Reglamento de gecucion;

C) si lastasas por clases, en su caso, se han abonado en €l plazo establecido.

2. S la solicitud de marca mmunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la
Oficina invitard d solicitante a que en los plazos estableddos aubsane las
irregularidades o lafalta de pago olservadas.

3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la fata de pago
observadas en aplicaciéon ke la letra @) del apartado 1, la solicitud no sera tramitada
como solicitud de marca comunitaria. Si @ solicitante se dlanare ala invitadon ce la
Oficina, ésta otorgara ala solicitud como fecha de presentaddn la fecha en que se
subsanen lasirregularidades o lafalta de pago olservadas.

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en
aplicadon ce lo dspuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimara la
solicitud.

5. Si no se subsanare en los plazos establecidos lafalta de pago olservada en aplicadon
de lo dspuesto en laletra ¢ del apartado 1,se mnsiderara retirada la solicitud a menos
gue sea &idente audles on las clases de productos o de servicios que la wantia pagada
esta destinada acubir.

6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicagon e prioridad
implicarala pérdida del derecho de prioridad parala solicitud.

7. Si no satisfacen las condciones relativas a lareivindicadén ke la antigliedad de una

marcanadonal, yano palrainvocarse parala solicitud ese derecho de reivindicacion.

Articulo 37

Examen de los requisitos reladonados conla condcién cd titular



1. Si, en aplicadon dd articulo 5, € solicitante no pudera ser titular de una marca
comunitaria, se desestimara la solicitud.
2. No se poda desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado a solicitante la

paosibilidad de retirar su solicitud o de presentar sus observaciones.

Articulo 38

Examen relativo alos motivos de denegad 6n absol utos

1.Si en virtud dH articulo 7 €l registro de lamarca no fuere procedente para la totali dad
0 para parte de los productos o de los wrvicios para los cuales ® solicite la marca
comunitaria, la solicitud se desestimara paralos productos o los srvicios afectados.

2. Si lamarca @ntuviera un elemento carente de @rader distintivo cuyainclusionen la
marca pudera aear dudes ®bre d acance de la proteccion ce la marca la Oficina
poda pedir como condcion para € registro de la marca que d solicitante dedare que
no alegara derecho exclusivo alguno sobre ese demento. Esta dedaracion se pubicara
al mismo tiempo que lasolicitud o,en su caso, qLe € registro delamarca mmunitaria.
3. No se poda desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado a solicitante la
posibilidad deretirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.
SECCION SEGUNDA

BUSQUEDA

Articulo 39

Busqueda

1. Unavez que la Oficina haya concedido ura fecha de presentadon a una solicitud ce
marca @munitaria y haya comprobado que € solicitante aumple las condciones
estableddas en € articulo 5, redactara un informe de bisqueda wmunitaria en € que se
sefidaran las marcas comunitarias o solicitudes de marca cmunitaria anteriores cuya
existencia se haya descubierto y que en virtud del articulo 8 puderan opmerse d
registro de lamarca mmunitaria soli citada.

2. Tan pronto como se haya concedido lafedha de presentadon a una solicitud de marca
comunitaria, la Oficina transmitird mpia de lamisma d servicio central de la propiedad
industrial de todos los Estados miembros que hayan informado a la Oficina de su
dedsion ck llevar a @bo ura bisqueda en su propio registro de marcas respecto de las

soli citudes de marca ®munitaria



3. Cada uno e los srvicios centrales de la propiedad induwstrial a que se refiere d
apartado 2,en e plazo de tres meses a partir de la fecha en que hubere redbido ura
solicitud de marca @munitaria, remitird ala Oficina un informe de busqueda, que
deberd o bien mencionar las marcas nacionales anteriores o las licitudes de marca
nadonal anteriores cuya existencia se haya descubierto y que segun € articulo 8
puderan oporerse d registro de la marca @munitaria solicitada, o hen hacer constar
gue labusgueda no harevelado nngunindicio detales derechos.

4. La Oficina pagara una cantidad determinada acada servicio central de la propiedad
indwstrial por cada informe de busgueda remitido pa dicho servicio con arreglo al
apartado 3.Tal cantidad, que serd idéntica para cala servicio central, sera determinada
por e Comité presupuestario, mediante dedsion adoptada por mayoria de tres cuartos
de los representantes de |os Estados miembros.

5. La Oficinatransmitira sin demora d soli citante de una marca ®munitaria @ informe
de busgueda comunitaria 'y los informes nacionales de busgueda que haya redbido en €
plazo que sefiala d apartado 3.

6. En e momento de la pulicadon de la solicitud de marca comunitaria, que no poda
efeduarse antes de que expire d plazo de un mes a partir de lafeda en que la Oficina
transmitalos informes de busqueda d soli citante, la Oficina informaré de la puldicadon
de la solicitud ce marca cmunitaria alos titulares de las marcas comunitarias o de las
solicitudes de marca mmunitaria anteriores mencionadas en € informe de busqueda
comunitaria

7. Transcurridos cinco anos a partir de la fecha en gque la Oficina haya enmpezado a
admitir la presentacion ce solicitudes, la Comision presentara d Consgo un informe
sobre @ funcionamiento del sistema de busgquedatal como queda descrito en el presente
articulo, incluidos los pagos efectuados a los Estados miembros en virtud del apartado
4,y, s fuere necesario, adecuadas propuestas de modificacion d&l presente Reglamento,
con oheto de aaptar € sistema de busqueda teniendo en cuenta la experiencia
adquiriday la evolucién de las témicas de busgueda.

SECCION TERCERA

PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Articulo 40

Publicadén ce la solicitud



1. Cumplidos los requisitos que debe satisface la solicitud de marca comunitaria y
transcurrido €l plazo estipulado en el apartado 6 dl articulo 39,se pulicarala solicitud,
siempre que no sea desestimada wmn arreglo alos articulos 37y 38.

2. Si, después de pulicada, 1a solicitud fuere desestimada @n arreglo alos articulos 37
y 38, laresolucion desestimatoria se pulicard auando seadefinitiva.

SECCION CUARTA

OBSERVACIONES DE TERCEROS Y OPOSICION

Articulo 41

Observaciones de terceros

1. Cudquier persona fisica o juridica asi como las agrupadones que representen a
fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podéan
dirigir, tras la puldicaddn ce la solicitud de marca munitaria, a la Oficina
observadones escritas, predsando los motivos segun los cuales procede denegar de
oficio € registro de la marca y, en espeda aquellos en virtud dal articulo 7. No
adquiriran la cdidad de partes en € procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en e apartado 1 se natificardn a solicitante, que
podatomar posicion.

Articulo 42

Opasicion

1. Por  motivo de que procede denegar € registro con arreglo a articulo 8, podan
presentar opasicion a registro de la marca, en un pazo de tres meses a partir de la
publicaddn ce lasolicitud de marca munitaria:

a) en los casos de los apartados 1 y 5 del articulo 8, los titulares de las marcas anteriores
contempladas en e apartado 2 @l articulo 8, asi como los licenciatarios facultadas por
lostitulares de esas marces;

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

) en los casos del apartado 4 &l articulo 8, los titulares de las marcas 0 de los sgnos
anteriores contemplados en dicho apartado, asi como |as personas autorizadas, en virtud

del derecho radonal aplicable, a gercer tales deredhas.



2. Podra también presentarse opasicion a registro de la marca, en las condciones
fijadas en el apartado 1,en caso de pulicacion de una solicitud modificada @n arreglo
alasegundafrase del apartado 2 &l articulo 44.

3. Laopasicion debera presentarse en escrito motivado. S6lo se tendra por presentada
una vez pagada la tasa de opasicion. En un pazo determinado pa la Oficina, quien
haya presentado opaicidon poda degar en su apoyo hechas, pruebas y observaciones.

Articulo 43

Examen delaopasicidon

1. En @ curso del examen de la opasicion, la Oficina invitard alas partes, tantas veces
como seanecesario, a que en un pazo fijado pa ella le presenten observadones con
respedo alas comunicaciones de las demés partes o delapropia Oficina.

2. A instancia del solicitante, € titular de una marca @munitaria anterior que hubiere
presentado opa@icion, pesentara la prueba de que, en € curso de los cinco afos
anteriores a la pulicacion e la solicitud de marca @munitaria, la marca @munitaria
anterior ha sido oheto de un w0 efectivo en la Comunidad para los productos o los
servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la opasicion, o @ que
existan causas justificaivas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca
anterior esté registrada desde hace d menos cinco afios. A falta de dicha prueba, se
desestimaralaopasicion. Si lamarca mmunitaria anterior solo se huhiere utili zado para
una parte de los productos o de los srvicios para los cuales esté registrada, sdlo se
considerara registrada, a los fines del examen de la opasicion, para esa parte de los
productos o servicios.

3. El apartado 2se glicaa alas marcas nadonales anteriores contempladas en la letra
a) del apartado 2 dd articulo 8, entendiéndose que d uso en la Comunidad queda
sustituido pa € uso en €l Estado miembro en € que esté protegida la marca nacional
anterior.

4. Si lojuzgaradtil, la Oficinainvitara alas partes a una cnciliadén.

5. Si resultara del examen de la opaosicion que d registro de la marca esta excluido para
la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuaes la marca
comunitaria se solicita, la solicitud sera desestimada para |os productos o 10s srvicios
de que se trate. En caso contrario, seré desestimadala opasicion.

6. Laresolucion ce desestimadon ke la solicitud se pubicara aando seadefinitiva.
SECCION QUINTA



RETIRADA, LIMITACION Y MODIFICACION DE LA SOLICITUD

Articulo 44

Retirada, limitadony modificaddn ce la solicitud

1. El solicitante poda en todo momento retirar su solicitud de marca mmunitaria o
limitar la lista de los productos o servicios que ajuella contenga. Si la solicitud ya ha
sido pubicada, laretirada o lalimitaddn se puli caran también.

2. Por otra parte, la solicitud de marca wmunitaria solo poda ser modificada, a
instancia del solicitante, pararectificar e nombrey ladireccién dal solicitante, faltas de
expresion o ¢ transcripcion o errores manifiestos, siempre que ta redificacion no
afede sustanciamente ala marca ni amplie la lista de productos o servicios. Si las
modificadones < refirieran alarepresentaddn de lamarca o alalista de los productos
0 servicios y se introdyeran después de la pulicaddn de la solicitud, ésta se pubicara
tal como quede unavez modificada.

SECCION SEXTA

REGISTRO

Articulo 45

Registro

Cuando la solicitud se guste alo dspuesto en € presente Reglamento y cuando en €
plazo sefidado en € apartado 1 del articulo 42 nose huhere presentado nnguna
opasicidon o, habiéndose presentado op@icion, ésta hubiere sido desestimada mediante
resolucion cefinitiva, se registrarala marca @mo marca wmunitaria, siempre que en €l
plazo estableddo se haya aboredo la tasa de registro. Si en € referido dazo no se

hubiere donado latasa, se mnsiderararetiradala solicitud.

TITULO V VIGENCIA, RENOVACION Y MODIFICACION DE LA MARCA
COMUNITARIA

Articulo 46

Vigenciadel registro

Lavigenciadel registro de lamarca mmunitaria sera de diez afos a partir de lafechade
la presentacion cke la solicitud. El registro poda renovarse, conforme d articulo 47, po

periodos de diez afios.



Articulo 47

Renovadon

1. El registro de lamarca mmunitaria se renovara apeticion e titular de lamarcao de
toda persona expresamente autorizada por é, contal de que se hayan pagado las tasas.

2. LaOficinainformard d titular de lamarca mmunitariay atodotitular de un derecho
registrado sobre la marca @munitaria acerca de la expiracion cgl registro, con tiempo
suficiente antes de dicha expiradon. La Oficina no incurrira en resporsabili dad alguna
por la ausenciade aquellainformacion.

3. Lasolicitud de renovacion debera presentarse en un pazo de seis meses que expirara
el Ultimo dia del mes en cuyo transcurso termine d periodo e protecadn. En ese plazo
deberan también aborerse las tasas. A falta de dlo, la solicitud poda presentarse
todaviay las tases abonarse en un pazo adicional de seis meses que cmenzara acontar
el diasiguiente d dia d que se refiere la primera frase, todo €llo condcionado a pago
de unrecargo en €l curso de dicho dazo adiciondl.

4. Si la solicitud se presentare o las tasas £ @onaren Uncamente para parte de los
productos 0 de los srvicios para los cuales esté registrada |la marca comunitaria, €l
registro solo se renovara paralos productos o los srvicios de que se trate.

5. Larenovadon surtira efecto el diasiguiente d de lafecha de expiraddn cdl registro.

Larenovadon seraregistrada.

Articulo 48

Modificaaon

1. Lamarca comunitaria no se modificad en €l Registro durante @ periodo ce vigencia
del registro, n tampoco cuando éste se renueve.

2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera ¢ nombre y la direccién cd titular,
cualquier modificadon de éstos que no afede sustancialmente alaidentidad de lamarca
tal como fue registrada originariamente podraregistrarse ainstanciadel titular.

3. La pubicaddn & registro de la modificadon contendra una reproduccon de la
marca @munitaria modificada. Los terceros cuyos deredhos puedan resultar afedados
por la modificadon podan impugnar € registro de é&ta en un pazo de tres meses a

partir de lapubdicadén.

TITULO VI RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD



SECCION PRIMERA
RENUNCIA

Articulo 49

Renurcia

1. La marca comunitaria podra ser objeto de renurcia para la totalidad o parte de los
productos o delos servicios paralos cuales esté registrada.

2. Larenuncia se declarara por escrito ala Oficinapor € titular de lamarca Solo tendra
efedos unavez inscrita

3. Si en € Registro se hallara inscrito algin derecho, la renurcia sélo poda registrarse
con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en € Registro se hall ara inscrita una
licencia, larenurncia solo se registrara s @ titular de la marca aredita haber informado
al licenciatario de su intencion ce renurciar; lainscripcion se hara d término el plazo
estableddo en el Reglamento de geaucion.

SECCION SEGUNDA

CAUSAS DE CADUCIDAD

Articulo 50

Causas de calucidad

1. Se dedarard que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado,
mediante soli citud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencién
en uraacdaon pa violadén de marca:

a) si, dentro de un periodoininterrumpido de dnco afios, la marcano ha sido oljeto de
un wso efedivo en la Comunidad para los productos o los srvicios para los cuales esté
registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, redie poda
invocar la caducidad de una marca mmunitaria si, en €l intervalo entre la expiradon el
periodo sefidado y la presentadon ce la solicitud o c la demanda de reconvencion, se
hubierainiciado oreanudado un 0 efedivo de lamarca no olstante, e comienzo ola
reanudacion ddl uso en un pazo de tres meses anterior ala presentadon ce la solicitud o
demanda de remnvencion, dazo que enpezara en fecha no anterior a la de expiradén
del periodoininterrumpido de dnco afios de falta de uso, nose tomara en cuenta si 1os
preparativos para @ comienzo o la reanudadon del uso se huhkieren producido después
de haber conccido € titular que poda ser presentada la solicitud o la demanda de

reanvencion;



b) s por la adividad o la inactividad de su titular la marca se ha onvertido en la
designacion wsual en € comercio de un producto o ¢k un servicio para d que eté
registrada;

C) Si, a mnsecuencia del uso que haga de la misma d titular de la marcao que se haga
con su consentimiento para los productos o los srvicios para los que esté registrada, la
marca puede indweir a pualico a error espedamente acerca de la naturaleza, la cdidad
o la procedencia geograficade esos productos o de esos Srvicios;

d) s € titular de lamarcadejade amplir los requisitos que se contemplan en €l articulo
5.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los
servicios para los que esté registrada la marca mmunitaria, se declararala calucidad de
los derechos dél titular solo paralos productos o los servicios de que se trate.

SECCION TERCERA

CAUSAS DE NULIDAD

Articulo 51

Causas de nuli dad absoluta

1. Lanulidad de la marca mmunitaria se dedarard, mediante solicitud presentada ante
la Oficina 0 mediante una demanda de reconvencion en una acaén pa violadon de
marca

a) cuando la marca @mmunitaria se huhiera registrado contraviniendo las dispasiciones
del articulo 5 o & articulo 7

b) cuandoa presentar la solicitud delamarca ¢ soli citante huhiera aduado de malafe.
2. Sin embargo, alin cuando se hubiera registrado la marca @munitaria ontraviniendo
lo dspuesto en las |etras b), ¢) o d) del apartado 1del articulo 7, no poda ser dedarada
nulasi, pa € uso que se haya hecho e dla, hubera alquirido después de su registro un
caracter distintivo paralos productos o los srvicios paralos cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera Unicamente para una parte de los productos o de los
servicios paralos que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sélo

podadedararse paralos productos o los rvicios de que se trate.

Articulo 52
Causas de nulidad relativa



1. Lamarca omunitaria se dedarard nula mediante solicitud presentada ante la Oficina
0 mediante una demanda de reconvencion en una acion pa violadén de marca:

a) cuando exista una marca aterior contemplada en el apartado 2 del articulo 8y se
cumplan las condciones enurciadas en los apartados 1 o 5 @ dicho articulo;

b) cuandoexista una marca contemplada en el apartado 3 &l articulo 8y se awumplan las
condciones enurciadas en dcho apartado;

C) cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 & articulo 8y se
cumplan las condciones enurciadas en dcho apartado.

2. Lamarca comunitaria también se declarara nula mediante solicitud presentada ate la
Oficina o mediante una demanda de remnvencion en una acion pa violaddén dce
marca, S su uso puede prohibirse en virtud ck otro derecho anterior y en particular de:

a) un derecho al nombre;

b) un derecho alaimagen;

C) un cerecho de autor;

d) un derecho ce propiedad industrial;

conarreglo al derecho nadonal que regulala proteccion de estos derechos.

3. Lamarca omunitaria no palra declararse nula asando antes de la presentacion ce la
solicitud ce nuidad o ce la demanda de reconvencion € titular de un derecho
contemplado en los apartados 1 0 2 hulbera dado expresamente su consentimiento a
registro de esamarca.

4. El titular de dgunode los derechas contemplados en los apartados 1 0 2 qe hukiera
solicitado previamente la nulidad de la marca omunitaria 0 presentado demanda de
reconvencion en ura acion pa violadén de marca, no poda presentar otra solicitud ce
nuidad n una demanda de reconvencion fundada sobre otro de esos deredchos que
huherapoddo alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Sera glicable d apartado 3 &l articulo 51.

Articulo 53

Caducidad pa tolerancia

1. El titular de una marca comunitaria que huliere tolerado durante dnco afios
conseautivos € uso de una marca @munitaria posterior en la Comunidad con
conacimiento de ese uso, yano poda solicitar lanulidad ni oporerse d uso de lamarca

paosterior sobre la base de ajuella marca anterior para los productos o los gervicios para



los cuales ® hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentacion ce la
solicitud delamarca @munitaria posterior se hubiera deduado de malafe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en €l apartado 2del articulo 8,
0 de otro signo anterior contemplado en e apartado 4 & articulo 8, que hubiere
tolerado duante anco afios consecutivos € uso de una marca @munitaria posterior en
el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento
de dicho w0, ya no poda solicitar la nulidad ni oporerse d uso de la marca posterior
sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los grvicios para
los cuales ® hubera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentacion ce la
solicitud delamarca @munitaria posterior se hubiera deduado de malafe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 0 2,d titular de la marca @munitaria
paosterior no poda opanerse d uso del deredho anterior, a pesar de que ese deredho ya
no pwedainvocarse ontrala marca omunitaria posterior.

SECCION CUARTA

EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD

Articulo 54

Efedos dela calucidad y de la nulidad

1. La dedaracién ce calucidad de la totalidad o ce parte de los derechos del titular
implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de
reconvencion, la marca @munitaria no tuvo los efectos Efialados en € presente
Reglamento. A instancia de parte podé fijarse en la resolucion ura fecha anterior en
gue se hubera producido alguna de las causas de calucidad.

2. La dedaracion ce nulidad, total o parcia, implica que desde d principio la marca
comunitaria aredo de los efectos sfidlados en el presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de las disposiciones nadonales relativas, bien a los reaursos para la
reparadon del perjuicio causado pa negligencia o pa mala fe dd titular de la marca,
bien a enriquecimiento injusto, € efedo retroadivo de la calucidad o ce lanulidad de
lamarcano afedara

a) a las resoluciones bre violaddn de marca que hayan adquirido fuerza de msa
juzgada y que se hayan geautado con anterioridad a la resolucion e calucidad o ce
nuli dad;

b) alos contratos celebrados con anterioridad alaresolucion de calucidad o ce nulidad,

en la medida en que se huberan gecutado con anterioridad a esta resolucion; sin



embargo, poda reclamarse por razones de ejuidad la restitucion de cantidades
entregadas en virtud el contrato, en lamedida en que las circunstancias lo justifiquen.
SECCION QUINTA

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Y DE NULIDAD ANTE LA OFICINA

Articulo 55

Solicitud de calucidad o ce nulidad

1. Podra presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de lamarca
comunitaria

a) en los casos definidos en los articulos 50y 51, pa cualquier personafisicao juridica,
asi como pa cualquier agrupadon constituida para la representadon e los intereses de
fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes 0 consumidores que, a
tenor delalegidacion, que le es aplicable, tenga capaddad procesal;

b) en los casos definidos en € apartado 1 dl articulo 52, pao las personas contempladas
en el apartado 1 &l articulo 42

c) en los casos definidos en € apartado 2 del articulo 52, po los titulares de los
derechos anteriores alos que se refiere dicha disposicion o pa las personas faaultadas a
gercer los derechos en cuestion en virtud ce la legisadén del Estado miembro
correspondente.

2. Lasolicitud se presentara en escrito motivado. S6lo se tendra por presentada una vez
se haya pagado latasa.

3. Lasolicitud de calucidad o ce nulidad no sera almisible auando untribural de un
Estado miembro hubera resuelto entre las mismas partes ©bre una solicitud con €
mismo oljeto y la misma caisa y cuando esa resolucion hubera alqurido fuerza de

cosa juzgada.

Articulo 56

Examen de la solicitud

1. En €l curso del examen delasolicitud e calucidad o ce nulidad, la Oficinainvitara a
las partes, cuantas veces a necesario, a que le presenten, en un pazo que dla misma
les fijard, sus observadones obre las natificadones que les haya dirigido o sobre las
comunicadgones que ananen de las otras partes.

2. A instancia del titular de la marca cmunitaria, € titular de una marca @munitaria

anterior que seaparte en € procedimiento de nulidad, aportara la prueba de que, en €



curso de los cinco afos anteriores a la fecha de la solicitud ce nulidad, la marca
comunitaria anterior ha sido ohjeto de un wo efedivo en la Comunidad pera los
productos o los rvicios para los cuales esté registrada y en los s basa la solicitud e
nulidad, o e que isten causas justificdivas de la falta de uso, con tal de que en esa
fecha la marca @munitaria anterior esté registrada desde hace 4 menos cinco afocs.
Ademas, si lamarca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace d menaos cinco
ancs en la fedha de pulicacion ce la solicitud de marca @munitaria, € titular de la
marca ®munitaria anterior aportard también la prueba de que las condciones
enurciadas en € apartado 2 del articulo 43 se awmplian en esa fecha. A fdta de esa
prueba, se desestimara la solicitud e nulidad. Si la marca ®@munitaria anterior
solamente hubiera sido uili zada para una parte de los productos o de los rvicios para
los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se
considerararegistrada para esa parte de |0s productos o servicios.

3. El apartado 2se glicaa alas marcas nadonales anteriores contempladas en la letra
a) del apartado 2 dd articulo 8, entendiéndose que € uso en la Comunidad queda
sustituido pa e uso en €l Estado miembro en €l que esté protegida la marca nacional
anterior.

4. Si lojuzgara dtil, la Oficinapodrainvitar alas partes a una concili acion.

5. Si del examen de la solicitud de calucidad o de nulidad resultara que huhkiera tenido
gue denegarse d registro de lamarcaparalatotalidad o para parte de los productos o de
los srvicios para los cuales esté registrada, se declararan caducados los derechos del
titular de lamarca mmunitaria o se dedararalanulidad delamarcaparalos productos o
los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimara la solicitud e calucidad
0 de nulidad.

6. La resolucion que dedare la calucidad de los derechos del titular de la marca
comunitariao lanulidad de é&taseinscribira en el Registro cuando sea definitiva.

TITULO VII PROCEDIMIENTO DE RECURSO

Articulo 57

Resoluciones que admiten reaurso

1. Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de opasicion, de la division
de aministraddn ce marcas y de auestiones juridicas y de las divisiones de anuladon

admitirén reaurso. El recurso tendra dedo suspensivo.



2. Unaresolucion que no pangafin aun procedimiento con respedo a una de las partes
solo podarecurrirse awnlaresolucionfinal, ano ser que la propia resolucién contemple

laposibilidad de unreaurso independiente.

Articulo 58

Personas admitidas parainterponer €l recurso y como partes en e procedimiento

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

procedimiento seran de oficio parte en el procedimiento de recurso.

Articulo 59

Plazo y forma

El reaurso debera interporerse por escrito ante la Oficina en un pazo de dos meses a
partir del dia de la natificadon de la resolucion. Solo se cnsiderara interpuesto el
reaurso unavez que se haya pagado la tasa de reaurso. Debera presentarse un escrito en
el que se expongan los motivos del reaurso en un pazo de asatro meses a partir de la

fedchadelanatificacion ok la resolucion.

Articulo 60

Revision prejudicia

1. Si la instancia aiya resolucion se impugne tuviere d recurso pa admisible y
fundado, debera estimarlo. Esta disposicion no se glicaa aiando € procedimiento
oporpa d que haya presentado €l reaurso a otra parte.

2. S no se estimare € recurso en € plazo de un mes después de recibido €l escrito
motivado, debera remitirse inmediatamente d recurso a la sda de rearso, sin
pronurciamiento sobre d fondo.

Articulo 61

Examen del reaurso

1. S € reaurso fuere almisible, la salade reaurso examinard si se puede estimar.

2. Durante d examen del recurso, la sala de recurso invitara alas partes, cuantas veces
sea necesario, a que le presenten, en un plazo que dla misma les fijara sus
observadones bre las natificadones que les haya dirigido osobre las comunicadones

gue amanen de las otras partes.



Articulo 62

Resolucion sobre @ recurso

1. Examinado & fondo & reaurso, la sala de recurso fallara sobre @ reaurso. Podra, o
bien gercer las competencias de la instancia que dicto la resolucion impugnada, o kien
devolver el asunto a dichainstancia paraque le dé aumplimiento.

2.Si lasaladerecurso devolviere d asunto para que le dé aumplimiento lainstancia que
dict6 la resolucién impugnada, seran vinculantes para esta instancia los motivos y la
parte dispositiva de laresolucion ce la sala de reaurso en tanto en cuanto los hechos de
la causa sean |os mismos.

3. Las resoluciones de las slas de recurso solo surtiran efecto a partir de la expiradon
del plazo que dta d apartado 5 @l articulo 63 0,s dentro de dicho dazo se huhiera
interpuesto reaurso ante @ Triburel de Justicia, a partir de la desestimadén de dicho

reaurso.

Articulo 63

Reaurso ante d Tribural de Justicia

1. Contra las resoluciones de las slas de recurso gue recaigan en asuntos reaurridos
cabrarecurso ante @ Tribural de Justicia

2. El reaurso se fundara en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en
violadon e Tratado, dal presente Reglamento o ¢k cualquier norma juridica relativa a
su aplicaddn, oen desviaddn ¢k poder.

3. El Tribural de Justicia serda competente tanto para aaular como para modificar la
resolucion impugnada.

4. Podran interporer reaurso todas las partes en € procedimiento ante la sala de recurso,
en tanto en cuanto laresolucion de étano haya estimado sus pretensiones.

5. El reaurso ante & Tribunal de Justicia se interponda en un pazo de dos meses a
partir delanatificadon delaresolucion ce la sala de reaurso.

6. La Oficina estara obligada aadoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a

lasentenciadel Triburdl de Justicia

TITULO VIII MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Articulo 64



Marcas comunitarias colectivas

1. Podran constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias asi
designadas al efeduarse la presentadon ce la solicitud y que sean adeauadas para
distinguir los productos o servicios de los miembros de la aociadon gue sea su titular,
frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrdn solicitar marcas
comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de
servicios 0 comerciantes que, a tenor de la legisladon que les es aplicable, tengan
cgoacidad, en su propio nanbre, para ser titulares de derechos y obligaciones de
cualquier tipo, e celebrar contratos o de redizar otros ados juridicos y que tengan
cgpacidad procesal, asi como las personas juridicas de derecho pubi co.

2. No obstante lo dispuesto en laletra § del apartado 1del articulo 7, podan constituir
marcas comunitarias coledivas con arreglo a apartado 11os sgnos o las indicaciones
gue puedan servir, en € comercio, para sefidar la procedencia geografica de los
productos o de los ervicios. El derecho conferido pa lamarca @lediva no permitira a
su titular prohibir a un tercero el uso en e comercio de tales sgnas o indicaciones,
siempre que dicho wso se redice on arreglo a préacticas leales en materia industrial o
comercial; en particular, dicha marca no palra oporerse aun tercero autorizado a
utili zar unadenominaddn geografica

3. Las disposiciones del presente Reglamento se glicaran a las marcas comunitarias

coledivas, salvo disposicion contraria prevista en los articulos 65a 72.

Articulo 65

Reglamento de uso de lamarca

1. El solicitante de una marca @munitaria lectiva debera presentar un reglamento de
uso en € plazo establedado.

2. El reglamento de uso indicara las personas autorizadas para utilizar la marca, las
condciones de afiliadén a la asociacion asi como, en la medida en que istan, las
condciones de uso de la marca, incluidas las snciones. El reglamento de uso de las
marcas aque se refiere d apartado 2 &l articulo 64 debera autorizar a aualquier persona
cuyos productos o servicios procedan de la zona geogréfica de que se trate ahacerse
miembro dela asociadontitular de lamarca

Articulo 66
Desestimaadaon ok la soli citud



1. Ademas de por los motivos de desestimadon ce una solicitud de marca @munitaria
previstos en los articulos 36 y 38, la solicitud de marca ®munitaria ®lediva se
desestimara aiando nose awmplalo dspuesto en los articulos 64 065 osi € reglamento
de uso fuere cntrario al orden pubico oalas buenas costumbres.

2. Lasolicitud de marca omunitaria @lediva sera desestimada ademés cuando se mrra
el riesgo de indwcir @ pulico a aror sobre d caracter o € significado de la marca, en
particular cuando pwedadar laimpresion ce ser algo distinto de unamarca ®lectiva

3. No se desestimara la solicitud, si € solicitante, mediante una modificadon d

reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Articulo 67

Observaciones de terceros

Ademés de los casos mencionados en € articulo 41, cualquier persona o agrupacion ce
las contempladas en dicho articulo poda dirigir a la Oficina observadones escritas
fundadas en el motivo espedal segun el cual la solicitud de marca mmunitaria @lediva
debiera desestimarse en virtud del articulo 66.

Articulo 68

Uso delamarca

El uso de lamarca comunitaria wledivaredizado pa cualquier persona faaultada para
utili zar esa marca serd mnforme alas disposiciones del presente Reglamento, siempre
gue se amplan las demés condciones a las que é&te somete d uso de la marca

comunitaria.

Articulo 69

Modificadén el reglamento de uso de lamarca

1. El titular de la marca comunitaria @lediva debera someter a la Oficina aialquier
reglamento de uso modificado.

2. Lamencion ce la modificadon noaccedera d registro, cuando €l reglamento de uso
modificado no cumpla los requisitos del articulo 65 o implique un motivo de
desestimadon ce los sfialados en € articulo 66.

3. Al reglamento de uso modificado sera glicable d articulo 67.



4. A losfines de la glicaddn cl presente Reglamento, la modificadon del reglamento
de uso sblo surtird dedo a partir de la fecha de inscripcion de la mencién ke la

modificadon en € registro.

Articulo 70

Ejercicio dela acion pa violaddn de marca

1. Lasdispaosiciones delos apartados 3y 4 del articulo 22relativas alos derechos de los
licenciatarios ® glicaran asmismo a toda persona faaultada para utili zar una marca
comunitaria olectiva

2. El titular de una marca wmunitaria @lediva podra redamar, en nanbre de las
personas faaultadas para utilizar la marca la reparadon del dafio que éstas hayan

sufrido pa el uso noautorizado ce lamarca

Articulo 71

Causas de calucidad

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en € articulo 50, se declararén
caducados |os derechaos del titular de la marca omunitaria lectiva, mediante soli citud
presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en ura acaon pa
violadon ce marca, Si:

a) d titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marcaque
no sea ompatible onlas condciones de uso estipuladas por € reglamento de uso, cuya
modificadén hubera sido, en su caso, mencionada en € registro;

b) a @mnsecuencia del uso redizado pa € titular de la marca ésta pueda indwir al
pukico a eror conarreglo a apartado 2 &l articulo 66

c) la modificacion & reglamento de uso se hubiera mencionado en e Registro
contraviniendo las disposiciones del apartado 2del articulo 69,savo s € titular de la
marca, mediante una nueva modificacion dal reglamento de uso, se cnformara a los

requisitos fijados por dichas dispasiciones.

Articulo 72

Causas de nulidad

Ademas de por las causas de nulidad sefialadas en los articulos 51y 52, se declarara la
nulidad de lamarca comunitaria mlediva mediante solicitud presentada ante la Oficina

o0 mediante una demanda de remnvencién en una acion pa violadén de marca, s



hubierasidoregistrada en contrade lo dspuesto en € articulo 66,salvo s € titular de la
marca, por una modificacion degl reglamento de uso, se cnformara alos requisitos

fijados por las citadas disposiciones.

TITULO IX DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 73
Motivadon ce las resoluciones
Las resoluciones de la Oficina se motivaran. Solamente podran fundarse en motivos

respedo de los cuales las partes hayan poddo pronurciarse.

Articulo 74

Examen cde oficio delos hedhos

1. En & curso dd procedimiento, la Oficina procedera d examen de oficio de los
hechaos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegadén relativos de
registro, €l examen se limitara alos medios alegados y alas slicitudes presentadas por
las partes.

2. La Oficina podra no tener en cuenta los hechaos que las partes no huberen aegado o

las pruebas que no huberen presentado dentro de plazo.

Articulo 75

Procedimiento oral

1. La Oficina utili zar4 d procedimiento oral, bien de oficio, bien ainstancia de dguna
de las partes en € procedimiento, a wndcion de que lo juzgue Util .

2. El procedimiento oral ante los examinadores, ladivision de opacsiciony ladivision ce
administradon de marcasy de auestiones juridicas no sera pubico.

3. El procedimiento aral, incluida la lectura de la resolucién, sera pualico ante la
division de anuladony las slas de reaurso, salvo decision contraria de lainstancia ante
la que se plantee d caso cuandolapulicidad pudera entrafiar, en particular para dguna

de las partes en e procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

Articulo 76



Instrucdon

1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, poda procederse en particular a las
siguientes dili gencias de instrucaon:

a) audiencia de las partes;

b) solicitud deinformadon;

C) presentad6n de documentos y de muestras;

d) audiencia de testigos;

€) peritaje;

f) dedaraciones escritas prestadas bgjo juramento, 0 cedaradones lemnes o gue con
arreglo alalegisladon el Estado en gue se reali cen, tengan efedos equivalentes.

2. El servicio ante d que se presente d caso poda encargar a uno de sus miembros que
proceda alas dili gencias de instrucdon.

3. S la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un perito dedare
oralmente, invitara ala persona de que se trate aque mwmparezca aite dla.

4. Se informara alas partes de la audiencia de testigos o peritos ante la Oficina. Las

partes tendran deredho a estar presentes y aformular preguntas al testigo oa perito.

Articulo 77
Notificadon
La Oficina natificara de oficio todas las resoluciones e invitadones a mmparecer ante
ella, asi como las comunicaciones que aran un pazo o cuya natificacion esté prevista
por otras disposiciones del presente Reglamento o por reglamento de gecucién, o

establedda por € presidente de la Oficina.

Articulo 78

Restitutio in integrum

1. El solicitante o € titular de una marca mmunitaria 0 cualquier otra parte en un
procedimiento ante la Oficina que, aun hebiendo demostrado toda la diligencia
requerida por las circunstancias, no huldera poddo respetar un gazo con respedo a la
Oficina, serd, previa peticion, restableddo en sus derechos s la impaosibilidad hubera
tenido como conseauencia direda, en virtud de las disposiciones del presente
Reglamento, la pérdida de un derecho ode unaviade recurso.

2. La peticién debera presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese

del impedimento. El ado incumplido deberd awmplirse en ese plazo. La peticion sblo



serd almisible en € plazo de un afio a partir de la expiradon ddl plazo incumplido. Si se
hukiere dgjado de presentar 1a solicitud de renovacién e registro o e éonar |as tasas
de renovacion, se deducira del periodo ce un afio € plazo suplementario de seis meses a
gue serefiere latercerafrase del apartado 3del articulo 47.

3. Lapeticiéon deberd motivarse eindicar los hechos y las justificaciones que se deguen
en su apoyo. SOlo se tendra por presentada auando se haya pagado la tasa restitutio in
integrum.

4. Resolverd acercade lapeticion €l 6rgano qLe sea competente para pronurciarse sobre
el ado que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente aticulo no serén aplicables a los plazos sfidlados en
el apartado 2 del presente articulo, asi como en el apartado 1del articulo 29y en €
apartado 1del articulo 42.

6. Cuando se restablezca en sus derechos a solicitante o a titular de una marca
comunitaria, no poda degar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hukiere
comercializado productos o hubere prestado servicios bgjo unsignoidéntico osimilar a
lamarca omunitaria durante @ periodo comprendido entre la pérdida del derecho sobre
la solicitud o sobre la marca cmunitaria y la pulbicadon dce la mencion
restableamiento de ese deredo.

7. Contra laresolucion gue restablezca en sus deredhos al solicitante o a titular de una
marca @munitaria podra interporer terceria, en un pazo de dos meses contados desde
la fecha de pulicacién ce la mencion e restabledmiento del deredho, el tercero que
pueda prevalerse de ladisposicion el apartado 6.

8. El presente articulo no afedara d derecho e un Estado miembro a otorgar la
restitutio in integrum por lo que respeda a los plazos previstos por e presente

Reglamento y que deban olservarse cn respecto a las autoridades de dicho Estado.

Articulo 79

Referencia alos principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en e presente Reglamento, en €
reglamento de geaucion, en e reglamento relativo a las tasas 0 en € reglamento de
procedimiento de las salas de reaurso, la Oficinatomara en consideradén |os principios

generalmente almitidos en la materia por los Estados miembros.

Articulo 80



Fin de las obligadones financieras

1. El derecho de la Oficina aexigir € pago de tasas prescribira alos cuatro afios a partir
del final del afocivil en que se hubiere devengado latasa.

2. Los derechos frente ala Oficina en materia de devolucion ce tasas 0 de recaudadon
excesiva por parte de aquella on acasion dal pago de tasas prescribirdn a los cuatro
anos a partir del final del afio civil en que hubere nacido el deredo.

3. El plazo previsto en los apartados 1y 2 se interrumpira, en € caso contemplado en €
apartado 1, mediante requerimiento de pago de latasay, en e caso contemplado en €
apartado 2, mediante instancia escrita @n el fin de hacer valer ese derecho. El plazo
volver4 acontar desde la fedcha de su interrupcidn. Expirard amas tardar al término ce
un periodo ke seis afos cdculado a partir del final del afo civil en que comenzé
inicialmente, a no ser que se haya entablado ura acaon ante los tribureles para hacer
valer ese derecho; en tal caso, € plazo expirard en fecha no anterior a término de un
periodo ¢k un afio cdculado a partir de la fecha en la que la resolucion haya alqurido
fuerza de msajuzgada.

SECCION SEGUNDA

COSTAS

Articulo 81

Reparto de gastos

1. Recarén en la parte vencida en un pocedimiento de opasicion, ce caducidad, de
nulidad o ¢k reaurso las tasas sufragadas por la otra parte, asi como, sin perjuicio de lo
dispuesto en € apartado 6 del articulo 115,todcs los gastos sufragados por la misma
gue hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de
desplazamiento y estancia y la remuneradén ce un agente, asesor o abogado, sin
exceder las tarifas fijadas para cala tipo de gastos de acuerdo con las condciones
estipuladas en € reglamento de geaucion.

2. No obstante, en lamedida en qe las partes pierdan respedivamente en uno ovarios
de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la division ce
opasicion, la divisién de anuladon o la sala de recurso dsponda que los gastos €
repartan de otro modo.

3. Recaran en la parte que, retirandola solicitud de marca mmunitaria, laopasicion, la

solicitud e calucidad ode nulidad o€ recurso, o norenovando € registro de la marca



comunitaria o renunciando a dla, panga fin al procedimiento, las tasas asi como los
gastos sufragados por la otra parte en las condciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobreseimiento, ladivision de opasicion, ladivision e aauladén olasala
de reaurso fijara libremente los gastos.

5. Cuandolas partes convengan ante ladivision ce opaosicion, ladivision ce anuladon o
la sala de reaurso en unacuerdo de liquidadén ce gastos distinto del que se dispore en
los apartados precadentes, la sala o la division correspondente tomara nota de tal
aauerdo.

6. A instancia de parte, €l secretario de la division dce opacsicion o€ de la division ce
anuladon od delasdade reaurso fijarala aiantia de los gastos que deba devolverse en
virtud ce los apartados anteriores. A instancia presentada en €l plazo estableddo, esta
cuantia poda modificarse por resolucion ce ladivision ce opasicion o ce ladivision ce

anuladon o cklasaladereaurso.

Articulo 82

Ejeaucion ck las resoluciones que fijen la auantia de los gastos

1. Toda resolucion dcefinitiva de la Oficina por la que se fije la wantia de los gastos
tendra carécter gjeautivo.

2. La geaucion forzosa se regira por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en €
Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se @nsignara la orden de geaucion, sin mas
control que @ de la verificadon e la autenticidad del titulo, pa la aitoridad naciona
gue designe atal efecto € Gobierno de cada uno c los Estados miembros, € cua dara
conacimiento de dicha autoridad ala Oficinay al Tribural de Justicia.

3. Cumplidos estos tramites a instancia de la parte interesada, ésta podra perseguir la
gieaucion forzosa pidiendo dredamente la intervencion del 6rgano competente, segin
lalegislacion radonal.

4. La geaucion forzosa sdlo podéa suspenderse en virtud ce resolucion ddl Tribunal de
Justicia. Sin embargo, € control de la validez de las medidas de geaucion sera
competencia de los triburales del pais de que se trate.

SECCION TERCERA

INFORMACION AL PUBLICO Y A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Articulo 83



Registro de marcas comunitarias

La Oficina llevara un registro, denominado Registro de marcas comunitarias, en €l que
se inscribiran las indicaciones que on arreglo a presente Reglamento o a reglamento
de geaucion deban registrarse 0 mencionarse. El Registro estara aierto para consulta

pubica

Articulo 84

Consultapubica

1. Los expedientes relativos a solicitudes de marcas comunitarias que no se hayan
pubicado todavia poddn abrirse para @nsulta pubica ®n & consentimiento del
soli citante.

2. Quienquera gue pruebe que d solicitante de una marca @munitaria ha dirmado cque
tras e registro de la marca va aprevalerse de éte en su contra, poda cnsultar €
expediente antes de la pubicadén celasolicitudy sin € consentimiento del soli citante.
3. Unavez pubicadalasolicitud de marca @munitaria, los expedientes de esta soli citud
y delamarca comunitariase driran, cuandoasi se solicite, para consulta pulica.

4. Sin embargo cuando se dran los expedientes para @nsulta paldica onforme d
apartado 2 o 3,determinados documentos podan excluirse de los mismos gun las

dispasiciones del reglamento de geaucion.

Articulo 85

Publicadones periddicas

La Oficina pulicara periddicamente:

a) un bdetin de marcas comunitarias que cntendra las inscripciones que se hayan
hedho en @ registro de marcas comunitarias, asi como todas las demas indicaciones
cuya pulblicacién seapreceptiva mn arreglo a presente Reglamento o a reglamento de
geaucion;

b) un dario dicial que @ntendra las comunicadones y las informadones de carader
general que ananen del presidente de la Oficina, asi como cualquier otra informadon

relativa d presente Reglamento y a su aplicacion.

Articulo 86

Cooperad6n administrativa



Savo dsposiciones en contrario del presente Reglamento o e las legislaciones
nadonales, la Oficina y las jurisdicciones u aras autoridades competentes de los
Estados miembros s asistiran mutuamente, previa soli citud, fadlit andose informadén o
expedientes. Cuandola Oficinaremitalos expedientes alas jurisdicdones, alas fiscalias
o alos ®rvicios centrales de la propiedad indwstrial, la comunicadén noestara sometida
alasrestricciones estableddas en €l articulo 84.

Articulo 87

Intercambio de pubdicadgones

1. La Oficina y los rvicios centrales de la propiedad induwstria de los Estados
miembros intercambiarén entre dlos, previa solicitud, para sus propias necesidades y
gratuitamente, uno o \arios gjemplares de sus respectivas puldi caciones.

2. La Oficina podra celebrar acuerdos que se refieran a intercambio o a envio de
pulicadones.

SECCION CUARTA

REPRESENTACION

Articulo 88

Principios generales relativos alarepresentad on

1. Salvo lo dspuesto en e apartado 2, nadie tendra obligadon e hacerse representar
ante la Oficina.

2. Sin perjuicio delo dspuesto en la segunda frase del apartado 3,las personas fisicas y
juridicas que no tengan n domicilio, n sede, ni establecimiento industrial 0 comercial
efedivo y serio en la Comunidad deberdn hacerse representar ante la Oficina con
arreglo al apartado 1del articulo 89 en cuaquiera de los procedimientos creados por €
presente Reglamento, salvo para la presentaddn de una solicitud de marca @munitaria,
pudendo establ ecerse otras excepciones en € reglamento de geaucion.

3. Las personas fisicas y juridicas que tengan su damicilio o su sede o un
establedmiento indwstrial 0 comercia efedivo y serio en la Comunidad podan actuar,
ante la Oficina, pa medio de un empleado qle deposite ante esta Oficina un poaer
firmado, que deberaintegrarse en e expediente y cuyas modalidades % predsaran en €
reglamento de geaucion. El empleado que adue por cuenta de dguna persona juridica
de las contempladas en € presente gartado palra actuar también para otras personas

juridicas que estén econdmicamente vinculadas a aquell a, incluso si estas otras personas



juridicas no tuvieren n domicilio, n sede, ni establedmiento industrial o comercial
efedivo y serio en laComunidad.

Articulo 89

Representacion profesional

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

a) cualquier abogado facultado para gercer en € territorio de uno ¢k los Estados
miembros y que poseasu damicilio profesional en la Comunidad, en la medida en que
pueda actuar en dcho Estado en cdidad de representante en materiade marcas, o

b) los representantes autorizados inscritos en unalistaque atal efecto llevarala Oficina.
Los representantes ante la Oficina depositaran en ésta un pader firmado, que debera
integrarse en € expediente y cuyas modaidades ® precisardn en € reglamento de
geaucion.

2. Podrainscribirse en lalista de representantes autorizados toda persona fisicaque:

a) posealanadonalidad de dguno e los Estados miembros;

b) tenga su damicili o profesional o su lugar de anpleo en la Comunidad;

c) esté faaultada para representar, en materia de marcas, a personas fisicas o juridicas
ante d servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro en cuyo territorio
tenga su damicilio profesional o € lugar de su trabajo. Cuando, en dcho Estado, tal
faaultad noesté subardinada d requisito de una aaificadon profesional especifica las
personas que soliciten su inscripcidén en lalista de la Oficinay que ad¢len en materia de
marcas ante @ servicio central de la propiedad industrial de dicho Estado deberan haber
gjercido con carader habitual durante d menas cinco afios. Sin embargo, se dispensara
de esta condcion relativa d gercicio de la profesion a las personas cuya aidificacion
profesional para ostentar la representadon, en materia de marcas, de personas fisicas o
juridicas ante d servicio central de la propiedad induwstrial de uno de los Estados
miembros, esté oficialmente recnocida de wnformidad con la normativa establedda
por dicho Estado.

3. Lainscripcion se haréd previainstancia aompariada de una cetificadon facilit ada por
el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate en la
gue se indique que se awmplen las cond ciones contempladas en el apartado 2.

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



a) respedo a requisito contemplado en la segunda frase de la letra ¢ del apartado 2,
cuando e gue suscribalainstancia presente la prueba de que ha alquirido de otro modo
la aualificacion requerida;

b) en casos basados en una situadon espedfica, con respedo a requisito contemplado
en laletra g del apartado 2.

5. El reglamento de geaucion definiralas condciones en que se poda dar de baja auna

persona de lali sta de representantes autorizados.

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

SECCION PRIMERA

APLICACION DEL CONVENIO DE EJECUCION

Articulo 90

Aplicaddn dal convenio de gecucion

1. Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, serdn aplicables a los
procedimientos en materia de marcas comunitarias y de solicitudes de marca
comunitaria, asi como alos procedimientos relativos a ac¢ones smultaneas o sucesivas
emprendidas bre la base de marcas comunitarias y de marcas nadondes, las
disposiciones del Convenio sobre competencia judicia y gecucion de resoluciones
judiciales en materia avil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 ce septiembre de 1968,
en su forma modificada por los Convenios relativos a la adhesion a dicho Convenio pa
los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, Convenios de adhesion gue, junto
con & Convenio anteriormente dtado, redbiran en adelante, la denominadon conjunta
de «Cornvenio de gecucidny.

2. En lo que se refiere alos procedimientos que resultan de las acciones y demandas
contempladas en € articulo 92

a) no serén aplicables e articulo 2, articulo 4,los apartados 1, 3, 4y 5 del articulo 5
ni el articulo 24 &l Convenio de gecucion,

b) los articulos 17 y 18 ce dicho Convenio seran aplicables dentro de los limites
previstos en el apartado 4 &l articulo 93 &l presente Reglamento;

c) las dispasiciones del titulo Il de dicho Convenio que se aliquen a las personas
domicili adas en un Estado miembro se glicaran también a las personas que, sin estar

domicili adas en unEstado miembro, tengan en é un estableamiento.



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

Articulo 91

Triburaeles de marcas comunitarias

1. Los Estados miembros designaran en sus territorios un ndmero tan limitado como sea
posible de triburales nadonales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo
denominados «ribunales de marcas comunitarias», encagados de desempeiiar las
funciones que les atribuya @ presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicara ala Comision, en un gazo de tres afios a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento, ura lista de tribureles de marcas
comunitarias conindicacion de su denominaciony de su competenciaterritorial.

3. El Estado miembro afedado comunicard sin demora ala Comision cualquier cambio
gue se produzca despueés de la mmunicacion ce la lista contemplada en € apartado 2y
relativo a numero, aladenominadon oala mmpetenciaterritorial de dichos tribunales.
4. La Comision ndificard a los Estados miembros las informaciones contempladas en
los apartados 2 y 3, gque se puldicaan en e Diario Oficial de las Comunidades
Europess.

5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la cmunicaddn mencionada en €
apartado 2, todo pocedimiento que resulte de una acciéon o demanda de las
contempladas en € articulo 92, qe e virtud da articulo 93 sea competencia de los
tribureles de aquel Estado, se llevard ate d triburel de ese Estado (e tendria
competencia territorial y de dribucion s se tratara de un procedimiento relativo a una

marcanadonal registrada en ese Estado.

Articulo 92

Competencia en materiade violaciony de validez

Los tribureles de marcas comunitarias tendran competencia exclusiva:

a) para aalquier acaon pa violadény -si lalegisladon radonal la almite- por intento
de violadon de unamarca comunitaria;

b) para las acciones de comprobadon de inexistencia de violadén s la legisladon

nadond las admite;



C) para aalquier acaon entablada araiz de hechos contemplados en la segunda frase
del apartado 3del articulo 9;
d) para las demandas de reconvencion pa caducidad o pa nulidad de la marca

comunitaria contempladas en € articulo 96.

Articulo 93

Competenciainternacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento asi como de las
disposiciones dd Conwvenio de geaucion aplicables en virtud dal articulo 90, los
procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en € articulo 92
se llevaran ante los triburales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su damicili o
el demandado o, s éste no estuviera domiciliado en unode los Estados miembros, del
Estado miembro en cuyo territorio tenga un estableamiento.

2. Si el demandado noestuviera domiciliado n estableddo en € territorio de un Estado
miembro, estos procedimientos < llevaran ante los triburales del Estado miembro en
cuyo territorio tenga su damicilio € demandante o, s este Ultimo no estuviera
domiciliado en uno e los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio
tenga un establecimiento.

3. Si ni e demandado n e demandante estuvieran asi domicili ados ni estableddos, los
procedimientos < llevaran ante los tribureles del Estado miembro en que radique la
sede de la Oficina.

4. No obstante |o dspuesto en los apartados 1, 2y 3:

a) se glicara d articulo 17 &l Convenio de geaucion s |as partes acuerdan que sea
competente otro tribural de marcas comunitarias;

b) se glicara d articulo 18 de dicho Convenio si e demandado compareciera ante otro
tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimientos resultantes de las acdones y demandas contempladas en €
articulo 92,con excepcion de las acciones de dedaradon de inexistencia de violadon dce
marca @munitaria, podan también llevarse ante los triburales del Estado miembro en
cuyo territorio se hubiere cometido € hedcho o € intento de violaddén o en cuyo
territorio se hubera cometido un lecho de los contemplados en la segunda frase del
apartado 3del articulo 9.

Articulo 94



Alcance de la coompetencia

1. El triburel de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados
1 a4 dd articulo 93sera cmpetente para pronunciarse sobre:

- los hechos de violadon cometidos 0 que intenten cometerse en € territorio de
cualquier Estado miembro,

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

2. El tribural de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el apartado 5
del articulo 93 serd cmpetente Unicamente para pronurciarse sobre los hedhos
cometidos 0 que intenten cometerse en € territorio del Estado miembro en que radique
ese triburdl.

Articulo 95

Presuncion ck validez - Defensas en cuanto a fondo

1. Lostribureles de marcas comunitarias reputaran validalamarca comunitaria, a no ser
gque € demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvencion
por caducidad o po nulidad.

2. La validez de una marca mmunitaria no poda impugnarse mediante una accaon de
comprobadon ce inexistenciade violaaon.

3. Enlasacdones citadas en las letras @) y c) del articulo 92,la excepcion e calucidad
o de nulidad de lamarcacomunitaria, presentada por una via que no seala de demanda
de reconvencion, sera almisible en lamedida en que d demandado alegue que 6 titular
de la marca comunitaria podria ser desposeido ce sus derechos por uso insuficiente o

gue lamarca podia ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

Articulo 96

Demanda de reconvencion

1. La demanda de recmnvencion pa caducidad o por nulidad Uncamente podra
fundamentarse en los motivos de calucidad o ce nulidad previstos por € presente
Reglamento.

2. Los tribureles de marcas comunitarias desestimarén toda demanda de remnvencion
por caducidad o pa nulidad si la Oficina ya hukiere dirimido con anterioridad entre las
mismas partes, mediante resolucion ya definitiva, una demanda on el mismo oljeto y

conlamisma causa.



3. Si la demanda de remnvencidn se interpusiere en unlitigio en que d titular de la
marca no fuera parte, se le informara de dlo y poda intervenir en € litigio en las
condciones que marque laley nadondl.

4. El triburel de marcas comunitarias ante d que se haya presentado una demanda de
reconvencion pa caducidad o por nulidad de la marca @munitaria wmunicara ala
Oficina la fedha en que se haya presentado esa demanda de reconvencién. La Oficina
inscribira d hechoen el registro de marcas comunitarias.

5. Seran aplicables las disposiciones de los apartados 3, 4, 5y 6 del articulo 56.

6. Cuando untribural de marcas comunitarias haya dictado wna resolucion ge haya
adquirido fuerza de wsa juzgada sobre una demanda de reconvencién pa caducidad o
por nulidad de una marca @munitaria, se remitira mpia de la resolucion a la Oficina
Cuaquiera de las partes poda solicitar informacion con respedo a ee awio. La
Oficinainscribir4 en el Registro de marcas comunitarias la mencion ce la resolucién en
las condciones que sefiala d reglamento de geaucion.

7. El triburel de marcas comunitarias ante d que se presente una demanda de
reconvencion pa caducidad o por nulidad podéa suspender su fallo a peticion o titular
de lamarca mmunitariay previa audiencia de las demas partes, e invitar al demandado
a que presente demanda por caducidad o po nulidad ante la Oficina en un pazo que
dicho triburdl le fijard. De no pesentarse la demanda en ese plazo, se reanucera d
procedimiento; se tendra por retirada la demanda de reconvencion. Se glicaa d
apartado 3del articulo 100.

Articulo 97

Derecho aplicable

1. Los tribureles de marcas comunitarias aplicaran lo dspuesto en € presente
Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en e ambito de glicacion &l presente
Reglamento, € triburel de marcas comunitarias aplicara su ardenamiento juridico
nadonal, incluido su Derecho internadonal privado.

3. Savo gue d presente Reglamento disponga otra sa, € tribunal de marcas
comunitarias aplicard las normas procesales que sean aplicables a mismo tipo dce
acaones en materia de marcanadona en el Estado miembro en cuyo territorio radique
ese triburdl.



Articulo 98

Sanciones

1. No habiendo razones espedaes que lo desaconsgen, € triburel de marcas
comunitarias que compruebe que d demandado haviolado ointentado violar una marca
comunitaria dictara providencia para prohibirle que continde sus actos de violadén, o
de intento de violadon. Asimismo, con arreglo a la ley nadonal, adoptara las medidas
idoreas para garantizar e cumplimiento de esta prohibicion.

2. Por otra parte, € tribural de marcas comunitarias aplicara la legislacion del Estado
miembro, incluido su Derecho internacional privado, en €l que se hulieran cometido los
ados de violadon o ek intento de violadon.

Articulo 99

Medidas provisionales y cautelares

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legisladon ce un Estado
miembro respedo de las marcas nacionales podran solicitarse, respecto de las marcas
comunitarias 0 de las licitudes de marca @munitaria, de las autoridades judiciaes,
incluidos los tribureles de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en
virtud dal presente Reglamento, el competente para conacer en cuanto al fondoseaun
tribural de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

2. Los tribureles de marcas comunitarias cuya @mpetencia se fundamente en los
apartados 1, 2, 3 0 4de articulo 93 tendran competencia para dictar medidas
provisonales y cautelares que, condcionadas a cumplimiento de las formalidades
preceotivas a dedos de reamnocimiento y de gecucion de conformidad con € titulo 111
del Conwvenio de geaucion, seran aplicables en € territorio de aalquier Estado

miembro. Ninguna otrajurisdicdén pcseera dicha mmpetencia.

Articulo 100

Normas especificas en materiade nexion e caisas

1. A no ser que eistan razones espedales para proseguir € procedimiento, € tribural
de marcas comunitarias ante ¢ que se hulbiere promovido alguna de las acciones
contempladas en € articulo 92, con excepcion ce las acdones de comprobadén dce
inexistencia de violadon, suspendera su fal o, de oficio, previa audiencia de las partes, o
a instancia de parte y previa audiencia de las demas, s la validez de la marca

comunitaria ya se halara impugnada mediante demanda de reconvencion ante otro



tribural de marcas comunitarias o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda
por caducidad o po nulidad.

2. A noser que istan razones espedales para proseguir € procedimiento, la Oficina, si
redbiere demanda por caducidad o nuidad, suspendera su fallo, de oficio, previa
audiencia de las partes, 0 a instancia de parte y previa audiencia de las demés, s la
validez de la marca cmunitaria se hallara ya impugreda mediante demanda de
reconvencion ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo, s una de las partes
lo solicitara en @ procedimiento ante d tribunal de marcas comunitarias, e triburel,
previa audiencia de las otras partes en dcho procedimiento, poda suspender €
procedimiento. En tal caso, la Oficinareanudarda @ procedimiento pendiente ante dla.

3. El tribural de marcas comunitarias que suspenda d fallo poda dictar medidas

provisionales y cautelares para d tiempo que dure la suspension.

Articulo 101

Competencia de los tribureles de marcas comunitarias de segunda instancia - Recurso
de caacion

1. Las resoluciones de los tribureles de marcas comunitarias de primera instancia
dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en €
articulo 92 podan reaurrirse ante los triburales de marcas comunitarias de segunda
instancia.

2. Las condciones en las que se podra interponer recurso ante un tribural de marcas
comunitarias de segunda instancia serén las fijadas en lalegisadén radonal del Estado
miembro en cuyo territorio radique ese tribural.

3. A las resoluciones de los triburales de marcas comunitarias de segunda instancia se
aplicarén las disposiciones nadonales relativas al recurso de caacion.

SECCION TERCERA

OTROSLITIGIOS RELATIVOSA MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 102

Dispasiciones adicionales bre la ampetencia de los triburales nadonales distintos de
los triburel es de marcas comunitarias

1. En e Estado miembro cuyos triburales sean competentes de cnformidad con €l

apartado 1del articulo 90,las acdones que no sean las contempladas en € articulo 92se



llevarén ante los triburales que tendrian competencia territorial y de aribucion si se
tratara de acaones relativas a una marca nacional registrada en el Estado ce que se trate.
2. Cuando,en virtud cdl apartado 1 @l articulo 90y del apartado 1del presente aticulo,
ningun tribural tuviere cmpetencia para onoce de una acton ddtinta de las
contempladas en € articulo 92y relativa auna marca comunitaria, dicha acaon poda
llevarse ante los triburales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Articulo 103

Obligacion el triburel nadonal

El triburel nadona que hubiere de mnacer de una acion dstinta de las contempladas
en el articulo 92y relativa auna marca @munitaria, debera cnsiderar valida esa marca.
SECCION CUARTA

DISPOSICION TRANSITORIA

Articulo 104

Disposicion transitoria sobre la glicadon del Convenio de geaucion

Las disposiciones del Convenio de gecucion, aplicables en virtud ce los articulos
precadentes, Uncamente surtirdn efecto respedo a un Estado miembro de acuerdo con

el texto del Convenio vigente en un determinado momento respedo a ese Estado.

TITULO XI INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

SECCION PRIMERA

ACCIONES CIVILES SOBRE LA BASE DE VARIAS MARCAS

Articulo 105

Acdones civiles sSmultdneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de
marcas nadonales

1. Cuando se promuevan acdones por violadon ce marca por los mismos hechos y
entre las mismas partes, ante triburales de Estados miembros diferentes, ante uno
ellos bre la base de una marca mmunitaria 'y ante el otro sobre la base de una marca
nadondl:

a) € tribural a que se haya aaudido en segundo lugar debera, incluso de oficio,

inhibirse afavor de lajurisdicadn ala que se haya aadido en primer lugar cuando las



marcas de que se trate sean idénticas y validas para productos o servicios idénticos. El
tribunal que deba inhibirse podra suspender € juicio cuando medie impugnadoén de la
competencia del otro triburel;

b) el tribural a que se haya aaudido en segundolugar podra suspender € juicio cuando
las marcas de que se trate sean idénticas y validas para productos o servicios smilares,
asi como cuando las marcas de que se trate sean similares y validas para productos o
servicios idénticos o simil ares.

2. El tribural ante & que se promueva una acion pa violadon de marca sobre la base
de una marca @munitaria no admitira atramite la accion si, sobre esos mismos hedas,
se huliere dictado sentencia definitiva sobre & fondoentre las mismas partes bre la
base de una marca nacional idéntica, valida para productos o servicios idénticos.

3. El tribural ante & que se promueva una acion pa violadon de marca sobre la base
de una marcanacional no admitira atramite la acdon si, sobre esos mismos hedhos, se
huhere dictado sentencia definitiva sobre d fondoentre las mismas partes bre la base
de unamarca mmunitariaidéentica, valida para productos o servicios idénticos.

4. Losapartados 1, 2y 3 nose glicaran alas medidas provisionales y cautelares.
SECCION SEGUNDA

APLICACION DEL DERECHO NACIONAL PARA LA PROHIBICION DEL USO
DE MARCAS COMUNITARIAS

Articulo 106

Prohibicion dal uso de marcas comunitarias

1. Salvo dspaosicion en contrario, € presente Reglamento no afectara d derecho que
exista en virtud ke la legislacion ce los Estados miembros a gercitar acciones por
violadon ce derechaos anteriores con arreglo al articulo 8 oa apartado 2 &l articulo 52
contra @ uso de una marca comunitaria posterior. Ahora bien, no palran entablarse ya
acaones por violadon ke derechos anteriores con arreglo a los apartados 2 y 4 del
articulo 8 cuando, en virtud del apartado 2 &bl articulo 53,6l titular del derecho anterior
hukiere perdido la pasibili dad de solicitar lanulidad de lamarca mmunitaria.

2. Salvo dspaosicion en contrario, € presente Reglamento no afectard d derecho a
gjercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o pena de un Estado miembro
0 sobre la base de dispasiciones de Derecho comunitario, acdones que tengan por

objeto prohibir € uso de unamarca mmunitaria, en lamedida en que @ Derecho e ese



Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir e uso de

unamarcanaadonal.

Articulo 107

Derechos anteriores de dcancelocal

1. El titular de un derecho anterior de dcance locd podéa oporerse d uso de la marca
comunitaria en €l territorio en el que ese derecho esté protegido, en lamedida en que lo
permita & derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1dejarade ser aplicable si € titular del derecho anterior hubiere tolerado,
teniendo conacimiento de dlo, el uso de la marca ®@munitaria en € territorio en e que
ese derecho esté protegido, duante dnco afios consecutivos, a no ser que la
presentacion ce lasolicitud delamarca mmunitaria se hubiere efectuado ce malafe.

3. El titular de la marca mmunitaria no palra oporerse d uso del derecho contemplado
en e apartado 1, incluso s ese derecho no pudera ya alegarse ontra la marca
comunitaria

SECCION TERCERA

TRANSFORMACION EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL

Articulo 108

Peticion ce gertura del procedimiento nadonal

1. El solicitante o € titular de una marca wmunitaria poda pedir que se transforme su
solicitud osu marca @munitaria en solicitud de marca nacional:

a) s lasolicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
b) si lamarca mmunitariadeare de producir efedos.

2. No habratransformadon:

a) cuandoéd titular de la marca omunitaria haya sido pivado de sus derechos por fata
de uso de esa marca, a no ser que, en € Estado miembro para d que se solicite la
transformacion ce la marca wmunitaria, ésta se haya utilizado en condciones que
constituyan un wso efedivo en € sentido celalegislacion ce dicho Estado miembro;

b) cuandolo gue se pretende sea la proteccdn en un Estado miembro en e que, segiin
resolucion ce la Oficina o del triburel nadonal, pese sobre la solicitud o la marca
comunitaria un motivo de denegadon e registro, de revocadon o ¢ nulidad.

3. A lasolicitud de marca nadonal que nazcade latransformadoén de una solicitud o c

una marca mwmunitariale mrrespondera, en e Estado miembro de que se trate, la fecha



de presentad6n olafeda de prioridad de esa solicitud o & esa marcay, en su caso, la
antigliedad de una marca de dicho Estado reivindicada on arreglo a articulo 34 od
articulo 35.

4.Enlos casosen qLe:

- se tuviere por retirada la solicitud de marca @munitaria o fuere objeto de una
resolucién ce desestimadon ce la Oficinade caader ya definitivo,

- lamarca comunitaria dgjare de producir sus efedos a onsealencia de una resolucion
de la Oficina de caracter ya definitivo, o a mnseaencia del registro de larenurcia ala
marca @munitaria,

la Oficina dirigird d solicitante o al titular una comunicadon sefidéndde un dazo de
tres meses a partir de esta comunicacion para aursar una peticion ce transformaadaon.

5. Cuando se retire la solicitud de marca wmunitaria 0 cuando, p@ no renovarse d
registro, lamarca @munitaria dgje de prodwcir efectos, la peticién de transformacion se
presentard en un pazo de tres meses a partir de la fecha en que se hubiere retirado la
solicitud de marca @munitaria 0 en que hubiere epirado e registro de la marca
comunitaria

6. En & caso en que la marca omunitaria degje de producir efedos a mnseasencia de
unaresolucion de untribunal nadonal, la peticion de transformadon debera presentarse
en un pazo de tres meses a partir de la fecha en la que dicha resolucion hubere
adquirido fuerza de @sajuzgada.

7. De no presentarse la solicitud en € plazo sefidado, la disposicién contenida en €
articulo 32 dgarade surtir efecto.

Articulo 109

Presentad on, pulhicaciony transmision ce lapeticion de transformadon

1. La peticion ce transformacion se presentard ala Oficina. Los Estados miembros en
los que @ peticionario desee que se dra d procedimiento de registro de una marca
nadona se mencionara en la peticion. No se tendra por presentada la peticion hesta
tanto nose haya &onado latasa de transformacion.

2. Si lasolicitud de marca mmunitaria estuviere pulicada, se mencionara, en su caso,
en e Registro de marcas comunitarias, la entrada de la peticion e transformaciony se
pubdicara esta peticion de transformacion.

3. La Oficina verificara si cabe pedir la transformadon con arreglo a apartado 1 del

articulo 108,si |a peticién se ha presentado en €l plazo indicado en € apartado 4, 5 0 6



del articulo 108, segin sea € caso, y s se ha aonado la tasa de transformadén.
Reunidas estas condciones, la Oficinatransmitirala peticibn alos srvicios centrales de
la propiedad indwstrial de los Estados mencionados en la misma. Cuando € servicio
centra de la propiedad industrial de un Estado afedado lo solicite, la Oficina le
fadlitara aualquier informaddn que permita a dicho servicio pronunciarse sobre la
admisibilidad de la peticion.

Articulo 110

Requisitos formales de latransformadon

1. El servicio centra de la propiedad industrial a que se transmita la peticion decidiréa
sobre su admisibili dad.

2. Lasolicitud olamarca mmunitaria, transmitida con arreglo a articulo 109, no poch
someterse, en cuanto a su forma, pa la legisadén radona a requisitos diferentes de
los $falados en € presente Reglamento o en € reglamento de geaucion n arequisitos
adicionales.

3. El servicio central de la propiedad induwstrial al que se transmita la peticion poda
exigir que, en un pazo que no podaser inferior ados meses, € solicitante:

a) abore latasanadona de depésito;

b) presente, en ura de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traduccion ce
la peticiény de los documentos que la a@mpafian;

c) eijadomicilio en € Estado en cuestion;

d) suministre una reproducdén ce la marca, en € nimero de gemplares que sefiae d
Estado en cuestion.

TITULO XII LA OFICINA
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 111

Estatuto juridico

1. LaOficinaseraunorganismo de la Comunidad. Tendra personalidad juridica

2. En cada uno de los Estados miembros, poseea la capacidad juridicamas amplia que
recnacan a las personas juridicas las legislaciones nadonales, poda en especia

adquirir o engjenar bienesinmuebles y muebles y tendra capacidad procesal.



3. LaOficina estara representada por su presidente.

Articulo 112

Personal

1. Sin perjuicio de la glicacion cd articulo 131alos miembros de las slas de reaurso,
se glicardn a personal delaOficina @ Estatuto de los funcionarios de las Comunidades
Europess, e régimen aplicable alos otros agentes de las Comunidades Europeas y las
normas de desarrollo de estas disposiciones adopadas de cwmun acuerdo pa las
Instituciones de las Comunidades Europeas.

2. Los poceres atribuidos a cala Ingtitucion pa el Estatuto y por € régimen aplicable a
los otros agentes & gerceran por la Oficina @n respedo a su personal, sin perjuicio del

articulo 120.

Articulo 113
Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas

aplicara ala Oficina

Articulo 114

Resporsabili dad

1. Laresporsabili dad contractual de la Oficina se regira por laley aplicable d contrato
en cuestion.

2. El Triburael de Justicia sera @wmpetente para pronurciarse aando un contrato
cdebrado pa laOficina amntenga una dausula compromisoria en tal sentido.

3. En materia de resporsabilidad no contradual, la Oficina debera reparar, conforme a
los principios generales comunes a los ordenamientos juridicos de los Estados
miembros, los dafios causadas por sus Lrvicios 0 pa sus agentes en e gercicio de sus
funciones.

4. El Triburdl de Justicia serd cmmpetente para wmnacer de los litigios relativos a la
reparadon ce los dafios contemplados en e apartado 3.

5. La resporsabilidad personal de los agentes para @n la Oficina se regulara en las

dispaosiciones que fijen su estatuto o el régimen que les sa glicale.

Articulo 115



Lenguas

1. Las licitudes de marca comunitaria se presentaran en urade las lenguas oficiales de
la Comunidad Europea

2. Laslenguas de la Oficina seran: espaial, aleman, francés, inglés e italiano.

3. El solicitante deberaindicar una segunda lengua, que serd una lengua de la Oficina de
la que aepta d uso como pasible lengua de procedimiento para los procedimientos de
opasicion, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en ura lengua que no sea lengua de la
Oficina, ésta se encargara de que se redice la traduccién e la solicitud, como se
menciona en €l apartado 1 &l articulo 26,alalenguaindicadapor e solicitante.

4. Cuando @ solicitante de una marca ®@munitaria sea la Unica parte en un
procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento sera ajuella en la que se ha
presentado la solicitud de marca omunitaria. Si la presentadon ce la solicitud se hace
en ura lengua distinta de las de la Oficina, la Oficina podd enviar comunicadones por
escrito a solicitante en la segunda lengua sefial ada por éste en la solicitud.

5. Los escritos de opasicion y las Dlicitudes de declaraddn e calucidad o nuidad
deberan presentarse en urade las lenguas de la Oficina.

6. Si lalengua utili zada, de conformidad con €l apartado 5,en € escrito de opasicion o
en la solicitud de dedaradon de calucidad o nuidad fuere la misma que la utili zada
paralasolicitud de marca mmunitaria o que la segunda lengua sefidlada en e momento
de presentadon ck la solicitud, estalengua seréd la lengua de procedimiento.

Si lalengua utili zada, de conformidad con e apartado 5,en €l escrito de opasicion oen
la solicitud de dedaradon ce calucidad o nuidad nofuere ni la lengua de la solicitud
de marca ni la segunda lengua indicada en e momento de la presentadon e dicha
solicitud, la parte que haya presentado la opasicidon o g haya solicitado la dedaradon
de calucidad o ndidad de la marca comunitaria debera presentar, a sus expensas, ura
traducdon de su escrito hien en lalengua de la solicitud de marca, siempre que é&ta sea
una lengua de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en € momento de la
presentacion ke la solicitud de marca La traduccion debera enviarse dentro del plazo
estableddo en € reglamento de gecucion. En adelante, la lengua de procedimiento sera
aguella alaque se haya efeduado latraducddn cel escrito.

7. Las partes en los procedimientos de opasicion, ce caducidad, de nulidad y de recurso
poddn acordar que lalengua de procedimiento seaotra lengua oficial de la Comunidad

Europea



Articulo 116

Publicadon - Inscripcion en el Registro

1. Las olicitudes de marca comunitaria, tal y como se definen en el apartado 1
articulo 26, y cualquier otra informadon cuya pulicadon pescriba d presente
Reglamento o € reglamento de gecucion, se pubicaran en todas las lenguas oficiales de
la Comunidad Europea

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

3. En caso de duda dara fe @ texto en lalengua de la Oficina en la que se presento la
solicitud de marca @munitaria. Si la presentadon se hizo en urade las lenguas oficiales
de la Comunidad Europea distinta de las lenguas de la Oficina, dara fe d texto

redadado en la segunda lenguaindicada por € solicitante.

Articulo 117
Los servicios de traducddn recesarios para @ funcionamiento de la Oficina se prestaran
por € centro de traducddn ce los drganos de la Unién desde ¢ momento en que é&te

entre en funciones.

Articulo 118

Control delalegalidad

1. La Comisién controlard la legalidad de los ados del presidente de la Oficina, cuya
legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, a control por otro érgano,
asi como los ados del Comité presupuestario constituido en e seno e la Oficina de
aaserdo cond articulo 133.

2. Cuandolos ados a que se refiere d apartado 1sean ilegales la Comisién solicitard su
modificadon osu retirada.

3. Cualquiera de los actos, implicito o explicito, a que se refiere @ apartado 1 poda ser
sometido a la Comisién pa cuaquier Estado miembro o cualquier tercero dreda e
individualmente dedado, a fin de que se gerza un control de su legalidad. Debera
reaurrirse ala Comision en un pazo de quince dias a partir del dia en que € interesado
haya tenido conocimiento pa primera vez del ado en cuestion. La Comision resolvera
en el plazo de un mes. La falta de resolucion en dcho dazo equivale auna resolucion

implicita de desestimadon.



SECCION SEGUNDA
DIRECCION DE LA OFICINA

Articulo 119

Competencias del presidente

1. Deladireccién cela Oficinase encargaraun presidente.

2. A tal efecto, € presidente tendrd en espedal las sguientes competencias:

a) tomara todas las medidas necesarias, en particular la alopcion ce instrucaones
administrativas internas y la puldicacion de comunicaciones, con ohjeto de garantizar e
funcionamiento de la Oficing;

b) poda someter a la Comisién cualquier proyedo de modficadon del presente
Reglamento, del reglamento de gecucion, cil reglamento de procedimiento de las salas
dereaurso, del reglamento relativo alastasas y de cualquier otra normativarelativa ala
marca @munitaria, previa audiencia de consgo de aministracion y, en lo gue se
refiere d reglamento relativo a las tasas y a las disposiciones presupuestarias del
presente Reglamento, previa audienciadel Comité presupuestario;

C) preparara d estado ck los ingresos y gastos previstos de la Oficina y gecutara d
presupLesto;

d) sometera anualmente un informe de adividad ala Comision, al Parlamento Europeo
y a consgjo de aministracion;

€) gercerd, con respecto al personal, los poderes a que se refiere d apartado 2 o
articulo 112

f) podradelegar sus poceres.

3. Asistiran a presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de ausencia o de
impedimento del presidente, € vicepresidente o uno a los vicepresidentes asumira las
funciones de ajuél siguiendoel procedimiento fijado pa e consgo de alministradon.

Articulo 120

Nombramiento de dtos funcionarios

1. El presidente de la Oficina sera nombrado pa e Consgjo sobre la base de una lista de
tres candidatos como méaximo que haya daborado el consgjo de aministradon. Sera

revocado por el Consgo apropuestadel consgjo de alministracion.



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

3. El vicepresidente o vicepresidentes de la Oficina seran nambrados y revocados sgun
el procedimiento previsto en €l apartado 1, umvez oido €l presidente.

4. El Consgo gercera d poder disciplinario sobre los funcionarios a los que se refieren
los apartados 1y 3.

SECCION TERCERA

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Articulo 121

Constituciony competencia

1. Se oonstituira en la Oficina un consgjo de aministradon. Sin perjuicio de las
competencias que en la secadn V -presupuesto y control financiero- se dribuyen al
Comité presupuestario, €l consgo de aministradédn tendra las competencias que se
definen a cntinuadon.

2. El consgjo de aministradon elaborara las listas de candidatos mencionadas en €
articulo 120.

3. Determinara la fecha apartir de la aua podan presentarse las licitudes de marca
comunitaria, de cnformidad con el apartado 3 dl articulo 143.

4. Asesorara d presidente sobre las materias que sean competencia de la Oficina.

5. Se le mnsultard antes de la aopcion ce las diredrices relativas al examen que la
Oficina habra de llevar a cabo y en los demés casos previstos en € presente
Reglamento.

6. Si lo considera necesario, poda presentar dictamenes y solicitar informadon a

presidente y ala Comision.

Articulo 122

Composicion

1. El consgo de alministradon estara mmpuesto pa un representante de cala Estado
miembro y un representante de la Comision, asi como pa sus siplentes.

2. Los miembros del consgjo de alministracion podan hagerse asesorar por consejeros

0 expertos dentro de los limites fijadaos por €l reglamento interno del mismo.

Articulo 123



Presidencia

1. El consgo de aministraddn elegird eitre sus miembros un pesidente y un
vicepresidente. El vicepresidente sustituira preceptivamente d presidente en caso de
impedimento.

2. Laduracion del mandato del presidente y del vicepresidente sera de tres afos. Este
mandato seré renovable.

Articulo 124

Sesiones

1. El consgjo de alministradon se reunird por convocaoria de su presidente.

2. El presidente de la Oficina tendra voz en las deliberaciones, a no ser que d consegjo
de aministradon decida otra msa.

3. El consgjo de aministradon se reunird en sesion adinariaunavez a afio; ademas, se
reunira por iniciativa de su presidente o a peticion de la Comision o ce untercio de los
Estados miembros.

4. El consgjo de alministradon adoptara su reglamento interno.

5. El consgo de aministradon tomard sus aauerdos por mayoria simple de los
representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los aaerdos cuya alopcion
corresporda d consgjo de alministradon en virtud ok los apartados 1 y 3 del articulo
120requeriran lamayoria de tres cuartos de | os representantes de |os Estados miembros.
En ambos casas, cada Estado miembro tendra un solo vato.

6. El consgjo de alministraddn poda invitar a observadores para que participen en sus
Sesiones.

7. LaOficinase encargara de la secretaria del consgjo de administradén.

SECCION CUARTA

APLICACION DE LOS FROCEDIMIENTOS

Articulo 125

Competencia

Para tomar cualquier decision en e marco de los procedimientos estableddos en €
presente Reglamento serdn competentes:

a) los examinadores,

b) las divisiones de opasicion;

c) ladivision ce alministraddn de marcasy de aestionesjuridices;



d) las divisiones de anuladon;
e) las slas de recurso.

Articulo 126
Examinadores
Los examinadores tendrdn competencia para alopar en nambre de la Oficina
cualesquiera resoluciones con respedo a las licitudes de registro de marcas
comunitarias, incluideos los asuntos a que se refieren los articulos 36, 37, 38y 66,

excepto cuandoell o sea @mpetencia de unadivision de opasicion.

Articulo 127

Divisiones de opasicion

1. Las divisiones de opcsicién tendrdn competencia para aloptar cualesquiera
resoluciones obre opasicion a soli citudes de registro de marcas comunitarias.

2. Las divisiones de opasicion constaran de tres miembros. Al menacs uno de sus

miembros erajurista.

Articulo 128

Division ce administradon de marcasy de alestionesjuridicas

1.Ladivision ce aministradon de marcas y de alestiones juridicas tendra mmpetencia
para adoptar cualesquiera resoluciones exigidas por € presente Reglamento que no sean
competencia de un examinador, ura division e opasicién o ura division de aulacion.
Sera ompetente en particular para alopar cualesquiera resoluciones Lbre las
menciones gque deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias.

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

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

misma.

Articulo 129
Divisiones de anuladon
1. Las divisiones de anuladon tendran competencia para resolver sobre las licitudes

de calucidad y de nulidad de unamarca @munitaria.



2. Cada divisén e aauladén constara de tres miembros. Al menos uno de dichos

miembros erajurista.

Articulo 130

Salas de recurso

1. Las sdas de reaurso tendran competencia para pronunciarse sobre 10Ss recursos
interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de opasicion,
deladivison e alministraddn e marcas y de auestiones juridicas y de las divisiones
de aauladon.

2. Las sdlas de reaurso estardn compuestas por tres miembros. Al menaos dos de dichos

miembros seran juristas.

Articulo 131

Independencia de los miembros de las slas de recurso

1. Los miembros de las salas de reaurso, incluido su presidente, serdn nambradaos, con
arreglo a procedimiento previsto en e articulo 120para é nombramiento del presidente
de la Oficina, por un periodo de dnco afios. Durante dicho periodo no podan ser
relevados de sus funciones, salvo pa motivos graves y por aauerdo tomado atal fin pa
el Triburel de Justicia ainstancia de la institucion gue los nombrd. Su mandato sera
renovable.

2. Los miembros de las slas ©n independientes. No estaran sujetos en sus decisiones
por instrucdén alguna.

3. Los miembros de las salas no podan ser examinadores ni miembros de las divisiones
de posicidn, celadivision ce aministradon de marcas y de auestiones juridicas, ni de

las divisiones de anuladon.

Articulo 132

Exclusiony reausacion

1. Los examinadores y los miembros de las divisiones constituidas en la Oficinay de las
salas de recurso no podan participar en la solucién de ningln asunto en que tuvieren un
interés persona 0o en que hubieren intervenido anteriormente en cdidad de
representantes de dguna de las partes. En €l caso de las divisiones de opasicion, es
necesario gque dos de sus tres miembros no hayan participado en € examen de la

solicitud. Los miembros de las divisiones de anulad6n no podan participar en la



solucién de unasunto si hubieren participado en la resolucion final sobre d mismo en €
marco del procedimiento de registro de lamarcao del procedimiento de opasicion. Los
miembros de las salas de reaurso no podan participar en un gocedimiento de reaurso si
hukieren participado en laresolucidon que motivo € reaurso.

2. S por dgunade las causas mencionadas en € apartado 1 o po cualquier otro motivo,
un miembro de una division o ¢k una sala de reaurso estimare no podr participar en la
solucion de unasunto, advertirade dlo aladivision oalasaa

3. Los examinadores y los miembros de las divisiones 0 de una sala de reaurso podan
ser recusados por cualquiera de las partes por aguna de las causas mencionadas en €
apartado 1 o r infundr sospechas de parciadidad. La reausacién no sera amisible
cuando la parte de que se trate, pese ahaber tenido ya conccimiento de la causa de
reausacion, hulere realizado ados de procedimiento. Ninguna reasacion poda
fundarse en lanacionalidad de los examinadores o de los miembros.

4. En los casos contemplados en los apartados 2 y 3 las divisiones y las slas de recurso
se pronurtiaran sin participacion del miembro interesado. Para dictar la resolucion, €
miembro que se dstenga o que hubiere sido recusado sera sustituido, en ladivision oen
lasala, pa su suplente.

SECCION QUINTA

PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

Articulo 133

Comité presupuestario

1. Se ondgtituye en & seno e la Oficina un Comité presupuestario. EI Comité
presupuestario gercera las competencias que se le dribuyen en la presente secdon, asi
como en €l apartado 4 &l articulo 39.

2. Se glicaan a Comité presupuestario € apartado 6 dl articulo 121,los articulos 122
y 123y los apartados 1 a4, 6y 7 del articulo 124.

3. El Comité presupuestario tomard sus acuerdos por mayoria simple de los
representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los aauerdos que d Comité
presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del apartado 4 del articulo 39, dd
apartado 3dd articulo 135y del articulo 138requeriran mayoria de tres cuartos de los
representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendra

unsolo vao.



Articulo 134

Presupuesto

1. Todcs los ingresos y |os gastos de la Oficina deberan ser objeto de previsiones para
cada gercicio presupuestario, e cual coincidira @n el afo civil, y deberan consignarse
en e presupuesto de la Oficina.

2. El presupuesto debera estar equili brado en cuanto aingresos y gastos.

3. Los ingresos del presupuesto comprenderan, sin perjuicio de otros ingresos, €
producto de las tasas devengadas en virtud del reglamento relativo alas tasas y, en la
medida necesaria, una subvencién cue se wnsignara en € presupuesto genera de las
Comunidades Europess, secaén Comision, en uralineapresupuestaria especifica

Articulo 135

Elaborad6n del presupuesto

1. El presidente daborara cada &0 unestado ce losingresos y de los gastos previstos de
la Oficina para d gercicio siguiente y los transmitira d Comité presupuestario, junto
conlaplantill ade personal, €l 31 de marzo como muy tarde.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan ura subvencion
comunitaria, e Comité presupuestario transmitird sin demora @ estado ce previsiones a
la Comision, qie lo transmitird ala aitoridad presupuestaria de las Comunidades. La
Comisiéon poda djuntar a ete etado un dctamen que @ntenga previsiones
divergentes.

3. El Comité presupuestario aprobara d presupuesto, qe @mmprendera también la
plantill a de personal de la Oficina. Cuando las previsiones presupuestarias incluyan ura
subvencion a cargo del presupuesto general de las Comunidades, € presupuesto de la

Oficinase gustara, si procede.

Articulo 136

Control financiero

El control del compromiso y del pago de todcs los gastos y e control del
reconacimiento y del cobro de todcs los ingresos de la Oficina se gerceran pa €

interventor financiero designado pa e Comité presupuestario.

Articulo 137

Verificadéon ce awentas



1. El 31 e marzo de cala afio como muy tarde, € presidente remitira ala Comision, al
Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y a Tribural de Cuentas las cuentas de
latotalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para € gercicio concluido. El
Tribural de Cuentas las examinard wn arreglo a articulo 188C del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobard la gestion del presidente de la Oficina en la
gjeaucion del presupuesto.

Articulo 138

Dispasiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dctamen dela Comisiony del Tribural de Cuentas de
las Comunidades Europess, adopara las disposiciones financieras internas
espedficando en particular las modalidades relativas a establecimiento y la geaucion
del presupuesto de la Oficina. Las dispaosiciones financieras se inspiraran, en la medida
en gqe dlo sea ompatible on & carader propio de la Oficina, en los reglamentos

financieros adoptados para otros organismos creados por la Comunidad.

Articulo 139

Reglamento relativo alas tasas

1. El reglamento relativo a las tasas fijara en particular la auantia de las tasas y e modo
de recaudacion ce las mismas.

2. La aantia de las tasas debera fijarse de tal manera que |os ingresos correspondentes
permitan asegurar, en principio, el equili brio del presupuesto de la Oficina

3. El reglamento relativo a las tasas £ alopard y modficaea @n arreglo a

procedimiento del articulo 141.

TITULO XIl1 DISPOSICIONES ANALES

Articulo 140

Dispasiciones comunitarias de gecucion

1. Las normas de desarroll o del presente Reglamento se fijardn mediante un reglamento
de geaucion.

2. Ademas de las tasas establecidas en los articulos precedentes, se percibiran tasas,
segun las normas de desarroll o estableddas en el reglamento de geaucidn, en los casos

gue se eaumeran a @ntinuadon:



1) modificadon ce larepresentacion gréficade unamarca @munitaria;

2) pago fuera de plazo oe latasade registro;

3) expedicion de una cpiade certificado de registro;

4) inscripcidn cela cesidn de unamarca mwmunitaria;

5) inscripcion de unalicencia o de otro derecho sobre unamarca comunitaria;

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

7) canceladon de lainscripcion de unalicenciao de otro derecho;

8) modificaddn de una marca @munitaria registrada;

9) expedicidon ce un extrado del registro;

10) consulta pulicade los expedientes;

11) expedicion e apias de los documentos de |os expedientes,

12) expedicion e mpias autenticadas de la soli citud,

13) comunicadon de informaciones contenidas en unexpediente;

14) revision celafijacion delos gastos procesal es que deben devolverse.

3. El reglamento de geauciony € reglamento de procedimiento de las salas de recurso

se adoptardn y modificaran con arreglo al procedimiento del articulo 141.

Articulo 141

Creadon e un comitéy procedimiento de adopcion de los reglamentos de geaucion

1. La Comision estara asistida por un Comité, denominado «Comité para asuntos
relativos a las tasas, alas reglas de gecuciény a procedimiento de las salas de reaurso
de la Oficina de armonizadon del mercado interior (marcas, disefios y modelos)», que
estara mwmpuesto pa representantes de los Estados miembros y presidido pa un
representante de la Comision.

2. El representante de la Comision presentara d Comité un proyecto de las medidas que
deban tomarse. EI Comité amitira su dctamen sobre dicho proyedo en un pazo que
presidente podra determinar en funcion ce la urgencia de la aestion ce que se trate. El
dictamen se amitira seguin la mayoria prevista en € apartado 2 & articulo 148 &
Tratado para aloptar aquellas dedsiones que d Consgo deba tomar a propuesta de la
Comisién. Con motivo de la votadon en e Comité, los votos de los representantes de
los Estados miembros s ponderaran de la manera definida en e articulo anteriormente

citado. El presidente no tomara parte en la votacion.



La Comision adoptara las medidas previstas cuando sean conformes a dictamen del
Comite.

Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de
ausencia de dictamen, la Comision sometera sin demora d Consgo ura propuesta
relativa alas medidas que deban tomarse. EI Consgo se pronurtiara por mayoria
cualificada.

Si, transcurrido un pazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya
sometido a Consg o, éste no se huhiere pronurciado, la Comision adoptara las medidas
propuestas, excepto en € caso en que d Consgo se haya pronunciado pa mayoria
simple mntra dichas medidas.

Articulo 142

Compatibili dad con dras disposiciones del derecho comunitario

Las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 208192 del Consgo, de 14 de julio de
1992, relativo a la protecddn ce las indicadones geograficas y de las denominaciones
de origen de los productos agricolas y aimenticios (7) y, en particular, su articulo 14,

no se veran afectadas por € presente Reglamento.

Articulo 143

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrard en vigor e sexagésimo dia siguiente d de su
publicadonen el Diario Oficial de las Comunidades Europess.

2. Los Estados miembros pondén en vigor las medidas necesarias parala glicadon ce
los articulos 91 y 110 en un plazo de tres afos a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento, e informarén de dl o inmediatamente ala Comision.

3. Las glicitudes de marca mmunitaria podran presentarse en la Oficina apartir de la
fecha que, a propuesta del presidente de la Oficina, determine @ consgo de
administraaon.

4. Las glicitudes de marca mmunitaria que se presenten en |os tres meses anteriores a

lafedha sefialada en €l apartado 3se mnsideraran presentadas en dichafeda.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y diredamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hedho en Bruselas, €l 20 de diciembre de 1993.



Por el Consgjo
El Presidente
A. BOURGEOIS
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Dedaradon dd Consgo y de la Comision sobre la sede de la Oficina de armonizadon
del mercadointerior (marcas, dibujosy modelos)

Con motivo de la alopcidén del Reglamento sobre la marca mmunitaria, €l Consgoy la
Comision olservan:

- que los Representantes de los Gobiernas de los Estados miembros, reunidos a nivel de
Jefes de Estado 0 ae Gobierno € 29 ke octubre de 1993, deddieron qgie la Oficina de
armonizadén &l mercado interior (marcas, dibujos y modelos) tendra su sede en
Espafia, en una dudad que designara & Gohierno espaial;

- que d Gohierno espania designo Alicante como sede de dicha Oficina.
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