EDL 2009/18907 consgo delaUnién Europea

Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consegjo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Version codificada).
Diario Oficial Unién Europea 78/2009, de 24 de marzo de 2009

INDICE
TITULO PRIMERO.DISPOSICIONES GENERALES ........ouiieiieieiieieis sttt st 6
ATICUIO L.M@ICA COMUNITAITEA ..e.vevviierteteieeseeteiese sttt sttt s st s et s et s e b b e Rt £ e b eb e e s o e b ek et e b b e Rt e s e b e b e st se b e b e bt ne s b b e benenn b enas 6
ATEICUIO 2.0FICINA ...ttt ettt st b ekt e bk ae e s e b b £ £ 4 £ b b £ e 4 e b e b e Re e sE b e b e e s e e b e b e Rt ee e b b e b e aese b e b e nese st et ene s 6
PN 0 Lo RS X @ o= oo == 'o I U1 o o= LRSS 6
TITULO [1.DERECHO DE MARCAS ..ottt sttt st 6
SECCION PRIMERA.Definicion y adquisicion de 1a marca COMUNITAIA ...........c.oc.veevecuruereeeeesessecsessesessessessesee s sessesaesssessnes 6
Articulo 4.Signos que pueden constituir UNa MarCa COMUNITAITA .......cvvererieerieiesieieseese e et e sestesesteseeseseesesseseseesestenessesessenenes 6
Articulo 5.Titulares de Marcas COMUNITAMIES ........ucuerirertrueeriririeiee sttt sttt sttt b et e b bt e bbb e e se bk e st b et e e e et ebene s 7
Articulo 6.Modo de adquisiCiOn de 1a MarCa COMUNITAMA ........evrveerieririeireseeeieesee e ste e tese e se e e sees e sesesaesestesestesessenessenees 7
Articulo 7.Motivos de denegaCion @DSOIULOS ..........ccceiriiiriiririieisieesee ettt e s aesesaesessesessesessenessenessenessansnsan 7
Articulo 8.Motivos de deNEJaCiON FEIGLIVOS .......cccoeiieirieirieisies sttt et e be st e b seese st esesaesessesensenessanensenes 7
SECCION SEGUNDA .Efectos de 1a Marca COMUNILAIA ............c..evvevevereieessessssesesessessesss e sssssssss s sssssessessssssssssssessns 8
Articulo 9.Derecho conferido por 1a MarCa COMUNITAITA .........evrveirieiriiieiisesiee ettt e e se e s s be s s be e sbe e ssenensens 8
Articulo 10.Reproduccién de la marca comunitaria €N diCCIONGAIOS .......couevrriiriirieririeeseesieeseeeseeeseeesseessesssessesessesessesesseses 8
Articulo 11.Prohibicidn de utilizacién de la marca comunitaria registrada a nombre de un agente o de un representante......... 9
Articulo 12.Limitacion de 10s efectos de la marca COMUNITAIA .........ccirireeuiriririeieese st 9
Articulo 13.Agotamiento del derecho conferido por [a marca COMUNITAIIA ..........eevrueirieineninie e 9
Articulo 14.Aplicacién complementaria del derecho nacional en materia de violaCion de Marcas.........ccocevveveereiesecesiecenenns 9
SECCION TERCERA.USO de |8 Marca COMUNITAIA ...........evuueveereerieisessessiesesessessesssssssssssssessessssssssssssessssssssssssessessessssssssssanes 9
Articulo 15.USO de 18 MarCa COMUNITAMTA .......c.eoerereeuriererieieiesesis ettt ettt bt e bbb et bt se s b bt se b beae e e et ese st bbb 9
SECCION CUARTA.La marca comunitaria como Objeto de Propiedad ..............c.ceceeueeeerceruseseseesseessssassesessessesessssessessesens 9
Articulo 16.Asimilacion de la marca comunitaria ala marcaNaCionNal ..........cccoeueeeerririeennisee et 9
ATLICUIO L7.CESIOMN ...ttt itttk b etk h et bk e e e E b e R s £ b e b e R e £ e £ e b e R4 £ E e b b e Rt £ e b e b e R e e s e e b ek et se bt ene e sb et bene s 10
Articulo 18.Cesion de una marca registrada a nombre de Un agente ... 10
ATLICUIO 19.DEIECNOS FEAIES ......c.vvviiiiieteie sttt sttt s et b bt e bkt e b b e Rt e e b b e e s e e b e b et e s b b e Rt e s e e b e b et e e e bk et e b bt e e b 10
ATtICUIO 20.EJECUCION TOTZOSA ....veueiverieieieiesieiesieieseete sttt st st e te e st be et e st be st e beseebeseebe s e esesaesestese s beseebe st s be e ebe e et e seebeneebenensenens 10
Articulo 21.Procedimiento A INSOIVEINCIA .......c.eovrirueueiririeteerts ettt sttt sttt b bt e bbbt s b et b et se b 10
ATLICUIO 22.LICEIMCIA ..vutuevveieirtrietee sttt se sttt sttt sttt re bk e et E b b e R e s e b e b e R e 1E S E e b2 Re e e E b e R e e A E b e b e R e A e e b ek e st ae e b b e be e nb b e b e nene b et e s 11
Articulo 23.0ponibilidad frENTE @ LEICEIDS .....iiiiiiiiiicieese ettt sttt e be et e e e e bessesesbenesbenenbens 11
Articulo 24.La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad ............cccveeireririereneneness s 11
TITULO I11.LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA .....cooiieiiieieeitese ettt sanes 11
SECCION PRIMERA .Presentacion de la solicitud y condiciones que debera cumplir ..........c.cceeeeeveceeceeeeeeeeceeeeeseseesesseeenen, 11
Articulo 25.PresentaCiion de 18 SOIICITUT .........cooeiueuiiirieiceier ettt bbb bt s 11
Articulo 26.Condiciones que deberd cumplir 1@ SOIICITUT .........cviueiiiririiiriree e seens 12
Articulo 27.FECha de PrESENTACION ......coiveiiieiieie ettt ettt se et e et e seebesaebe s e e s s besesbe st sbe st sbenestenentens 12
ATLICUIO 28.CIASITICACION ...ttt etttk e b st e e b b e £ b b e Rt E A b e b e A b e bt E e b e b et e b b eb et e et et e e e 12
SECCION SEGUNDA.PHOMTAD .....coocvuveiiiiiecseieieisessssssss s sss st s s bbb bbb bbbt 12
Articulo 29.D€reChO A8 PriOTITa ........ccviiiiieiiieirieise ettt et st e e e e st e s s be st s be e st e e nte e ese e ans 12
Articulo 30.ReIVINAICACION dE PrIOMITAN .....c.eivevirieiiiieiiieisee ettt sttt sttt e st e e e beseebeseebeseeteseebesaeseseesessnnens 12
Articulo 31.Efecto del dereCho de Prioridad ..........ccooeereiieiieisee sttt sttt st te et eebe e ebesente e 12
Articulo 32.Valor de la presentacion nacional de 1@ SOlICITUT ........covveiieiriiiriie e 12
SECCION TERCERA .Prioridad 0 EXPOSICION ..........cvueveeceieerecesssssesesessessessssessessessesssssssesssssessessssssssssssssssssssssssssssassossessesas 13
Articulo 33.Prioridatd 08 EXPOSICION .......ccieiiiiiriiiriiis ettt se e seese s e e s s es e s s e e e besesessesessesessesessesensesesbenessansesesnsenen 13
SECCION CUARTA .Reivindicacion de la antigiiedad de marcas NaCioN@AlES .............c.cuevuevercereurerevesesesssesessssessesssssessnes 13
Articulo 34.Reivindicacion de la antigliedad de Marcas NBCIONAIES .........ccccvveeriririiiriiisesesee e ssenes 13
Articulo 35.Reivindicacion de la antigiiedad después de registrada la marca CoOmUNItaria.........ccoeeeeeeeneresenesienesienesieseee s 13
TITULO IV.PROCEDIMIENTO DE REGISTRO .....coiiiiitiieieiseie sttt asssss s s ssssssans 13
SECCION PRIMERA.EXAMEN dE 18 SONCITUT ......cvuveieiicecicicieie sttt 13
Articulo 36.Examen de los requisitos de la presentacion de [a SOlICITUA ..........ccovveiieirieieienese e 13
Articulo 37.Examen relativo alos motivos de denegaCion aDSOIULOS .........coevieiieinenisesiee st seee s see e seesessesessesessenens 14
SECCION SEGUNDA .BUSHUEA ........couveiiireiteiscie i ssesssssssss s ssesss bbbt es st s bbb st s bbb s st ans 14
ATTICUIO 3. BUSHUEHA ......eveevereeiiieeieiieiesteiestese sttt st st st seebeseeteseesesaesesteseseese et ese et e e e b e seebese et e se et e seebeseeseeaeseebenenbene et e e et e nenbesenbenens 14
SECCION TERCERA.PUDIICACION 08 1 SOIIGIUT ........vuveieieiicicie it 14
Articulo 39.PUDITICACION dE 18 SOIICITIUT .......c.eiiiiieieiiirieieee ekttt bbb s b b 14
SECCION CUARTA.ObServaciones de terCeroS Y OPOSICION ........c.cueveevcuruesesseesessessessesssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssessesseses 14
© Lefebvre-El Derecho, SA. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - D. JOSE RAMON

MORATALLA



ATtICUIO 40.0ODSEIVACIONES UE LEICEIOS ....cc.eveievieieeeitie sttt et e stes s bt esteesbesssessbessbessesesbessaeeabessabessbessaesssbessaesesbesssbesnbessabesareesaenas 14

F Y o0 Lo @ o T o o TSRS 15
Articulo 42.EXamMEN dE 1@ OPOSICION ......c.viieeirieiiteisiesietesee e seeiesee e saesesaeseseesesteseste e ste e sbeseeteseetesaesesaesessesessesesseneatenentenensenensenens 15
SECCION QUINTA . Retirada, limitacion, modificacion y division de 12 SOlGITUA ...........c..cecueeeeveeecereeeeeeee s 15
Articulo 43.Retirada, limitacion y modificacion de 1@ SOlICITUT .........c.oeiiiiriininieeee e e 15
Articulo 44.DiVISION e 18 SOICITUA .....cccovieeiiiririeteicres ettt b ettt b b e bbb e bt e e b b n s 15
SECCION SEXTAREGISITO ...cvoviieivciseieiee st s s s s bbb s bbbttt 16
F N o0 Lo L = o 1 o SRR 16
TITULO V.VIGENCIA, RENOVACION, MODIFICACION Y DIVISION DE LA MARCA COMUNITARIA ................. 16
ArtiCUIO 46.VIgENCIA TEl TEUISIIO ....veiviiieiiieetesiete ettt ettt se et saebe s e e besaesesbese st eseebe e e beseebeseebeseebeneebesaesenennens 16
ATLICUIO A7 REMOVECION ...ttt sttt ettt e ettt bt b b st s e e b e b e se £ bk e Rt £ e E b e R £ e s E e b ek e R e e e e b b e Rt e e b b e b es e s e b ebeb e st b bebenis 16
ATLICUIO AB.IMOTITICACION ....euvviieseeteee sttt b ekt e b bt £ e b bt E bk e e Rk e Rt e s e e b e b et se b ek et e bt e e e e 16
PN o0 Lo e A DAY= o g I (= I (= o o TSRS 16
TITULO VI.RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD ....ooiiitetiie sttt ss bbb ssnes 17
SECCION PRIMERA .REMUNCIA .....oucvuvuvaiiiaissscsesse e sassssss s ssesssssss s st es s bbb ss s s bbb es s s st bbb s st st saens 17
ATLICUIO BORENMUNCIA ...ttt bbb bbb s b b€ £ £ b b e e £ e A b e R e £ e e e b b e e ee e b b e bt e s bt e bt se bt ene s 17
SECCION SEGUNDA.CaUS3S 08 CAOUCITAN .........cvvveieiecrstcsesessesssssssse bbbt s st essenss s 17
Articulo 51.CaUSES dE CAUUCIAAN .......c.c.eiieiueiiririeietee sttt b et e bt e bRt e bRt se bk e et b b e e b b 17
SECCION TERCERA.CAUSES 08 NUIIHA .......couveieieiviicieie ettt sttt s s snns 17
Articulo 52.Causas de NUITAAO @DSOIULAL .........c.cirieieuiiiiieieeese ettt b b st bt s b e et 17
Articulo 53.Causas de NUITAAO FEIGHVA ........cccoerieieiireieeres ettt et e b bt se bbb bbb be e 18
Articulo 54.Caducidad POI tOIEIBNCIAL ......cvevereeiereeteseeieree e seeeseet st e ste s te e ste e s te st ebe st ebeseeteseebeseesestesestesesseneebe e ebeseebesentesensesensens 18
SECCION CUARTA .Efectos de la caducidad y de [a NUIAAA ..........cc.ccuvecvcueeeeeeieieeieeeeee et sessesses s sensenens 18
Articulo 55.Efectos de la caducidad y de 1a NUITAA ........ccccovieiieiieeeeee et s e 18
SECCION QUINTA.Procedimiento de caducidad y de nulidad ante 12 0fiCiNa ............c.cucureeeeerceecierieseseeeeeteeseseesee e 19
Articulo 56.Solicitud de caducidad 0 A& NUITAA .........ccoovieiiieiiiiree bbb 19
Articulo 57.EXAMEN A€ 18 SOHCITU .....cueiiieiiiisiiceses ettt bbbttt st b e 19
TITULO VII.PROCEDIMIENTO DE RECURSO ......coiiuuiiiiieiieiisse sttt ssssss bbb ssssss s ssses 19
Articulo 58.ReSOIUCIONES QUE BOMITEN FECUISD ....o.veveieierieieiieiesiesesteestesestesestesestesesteseetesesteseesesaesessesessesessesessesensesensesensesensensns 19
Articulo 59.Personas admitidas para interponer €l recurso y como partes en € procedimiento ........cococvveieveeveeveienieiesnens 19
F N o8 Lo G O = o VA {4 1 7= USROS 20
Articulo 61.Revision de las resoluciones €N [0S CASOS EX PAIE .......cevierieerieerieeseeesieieseeresesseste e see e ssesestesessesesseseesesessessesens 20
Articulo 62.Revision de |as resoluciones en [0S CaSOS INTEN PAIES ......cceviveririerieereeie ettt et e st e stens 20
ATLICUIO B3 EXBMEN GE] FECUISO .....eiuiiiiiiiiesietet etttk s £ b b e e bkt e b b e Rt e e b b et e e bk et e b b et e et 20
ArticulO 64.ReSOIUCION SODIE € FECUISD .......ciieieieiiieriete ettt sttt b bbbt e b b et e bbb ettt eb et e e 20
Articulo 65.Recurso ante el TribUNal A8 JUSHICIA .......oueueireieeeirrieteee ettt et 20
TITULO VIILMARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS ..ottt 20
Articulo 66.Marcas COMUNIAITES COIECLIVES ......c.ciueuruiriririeiiiririeieie sttt ettt b et b bbb bbb bt e b 20
Articulo 67.Reglamento de USO U8 [@ MAICA ........ciieeeiiieirieisies ettt sttt be et e et e seebeseebeseebesansesansenaenens 21
Articulo 68.DesestimaciOn de 18 SOIICITUT .........c.eoiririeiiiirieieerree ettt b ettt 21
ArtiCUlO 69.0DSEIVECIONES TE TEITEIDS ......vveuerireteteeresteteitre sttt et et se st se st b et e b b et e se e b e b et se s b e b et st s b b e st e seebebese st e e b e st st eebenane 21
ATLICUIO 70.USD A [@ MEICA ...ttt etttk b bt e b b et s e b b et e b b et se b b se bbb b 21
Articulo 71.Modificacion del reglamento de USD de [@ MaICA .......ccuvueirieirieirinireisees et 21
Articulo 72.Ejercicio de la accion por ViolaCiON 0B MEICA ........ccuvueirieisieeeiesesiesesteses e sesteseeseste e st seste e ste e ste e stesessesessesessessnns 21
Articulo 73.CaUSES e CAUUCIAAN ......c.c.eiieiieiiirieie ettt bbbt e bRt e e b bt e bk e e bbb e b b 21
ATtICUIO 74.CAUSES 0B NUITABA .......ecuiiiiictieste ettt bbb bt e e b bt e b b et b b e et se bbb 22
TITULO IX.DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO .....couiuiieiieiieiisinsiese st ssss s sssses s 22
SECCION PRIMERA .DiSDOSICIONES JENEBIES ........cceveceeceeeeeeisteeteee s ees s ses e ssssse s sssesses st sestesssssssssesssssessssasssssansssanes 22
Articulo 75.MOtiVaCiON 0 18S FESOIUCIONES .......ccorviueueiiirireeieeres ettt sttt sttt et b et b st e bbb st bbb e e bbb ene e nnenas 22
Articulo 76.Examen de ofiCio de 10S NECHOS .........oucuiiiicic bbb e 22
ATtICUIO 77.ProCRdIMIENTO OF8l ......ccoieieiieiiiieteierer ettt b et b bt e bk e st s e e b e bt e b bt e bbbt e b 22
ATLICUIO 7BINSEIUCCION ...ttt ettt bbb bt b ket b bRt e £ b b e e S E k2R e eE b b e Rt e b b e b e Rese s b e b e bene s e e b e be e e s nbenas 22
ATICUIO 7ONOLTICACION ...tttk b et E b e b bt se £ b e Rt e b b e b et E b b e Rt se b e b e b et b et b et s nrebas 22
Articulo 80.ANUIACION Y TEVOCACION .....ccveeetereeterieiesieiesteiestesestesestesestesestesesteseeteseesessesessesessesessasesteneeteseeseseebesensesensessesessnsessnnens 22
Articulo 8LIRESHTULIO IN INEEOTUM ..ueiviieieiieie ettt sttt sttt et st beseetesaesesaesesbesesbe st s besesbe e ebe e ebeseebenenbesensenaesensne 23
Articulo 82.Prosecucion del ProCeOIMIENTO .........coviuiiriiiriiei ettt et ettt et e be e s be e s be e e bensesesaesesans 23
Articulo 83.Referencia a 10S PrinCiPioS GENEIAIES .......ciciieiiieerieiriees ettt st s ste e etesaeseseesesbe e stesesbe e ebeseeteseeteseetesensessnsens 23
Articulo 84.Fin de 1as obligaCioneSs fINANCIETES ........c.cirieirieirieisieirie et se et se s e s ene st e s e eesenseseneenis 24
SECCION SEGUNDA.COSIES .....oocvueiviiiaiisciseisessssssssssss s ssessesss s s s ssesses s sssssesssssss s sssssasses s s s sssssessassassasssessessessssansans 24
F N N Lo ST R o= g (0 R0 (S0 = (o = S 24
Articulo 86.Ejecucion de las resoluciones que fijen la cuantia de [0S gastOS .........cvveirieereiesiecse e 24
EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - D. JOSE RAMON 2 © Lefebvre-El Derecho, SA.

MORATALLA



SECCION TERCERA.Informacion al pablico y alas autoridades de [0S estados Miembros ...........cc.cceevevecveeveeeseeeeceeeseeennn. 24

Articulo 87.RegiStro de Marcas COMUNITANES ......ccvvverueririeirieisieisieisteesteesse e ae et e be e besesbesestesessensssessesessesessesessenessenessens 24
ArtiCUIO 88.CONSUIA PUBIICA .....voueeieietiseee ettt st sttt sttt be et e e be st bese et e e e beseebesaese e senaens 24
Articulo 89.PUDIICACIONES PEITOTICES ......ceoveuiieiirieiiieeiriee ettt e b sa st s et e s e st e e b e s b et e b e s e b et e s e nteseseeneneenensenen 25
Articulo 90.CooperaCion AdMINISITALIVA .......ccccvrieirieirieiseisesestee st sae s see s seesessesesbesessesessesesessesessesestesessesensanensenesnnes 25
Articulo 91.Intercambio de PUDIICACIONES ........ccucirieiiiieiiiieisieisiees ettt e st s et st be e s be e e be e ees 25
SECCION CUARTA.REPIESEMACION .......vvvvieeivivicicisessessesss s ssessss st ss bbbt bbb bbbt 25
Articulo 92.Principios generales relativos @ la repreSENtaCION .........ccccveireirieiieineeseeseese st ssesessenessenessenes 25
Articulo 93.RePresentaCiion PrOfESIONAL ........cccveiiiririieirie ettt ettt et besaesessesessesesaesessasessenesbenensesesensenin 25
TITULO X.COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALESRELATIVASA MARCAS
COMUNITARIAS .ttt ettt b bbb e Rt £ £ bR £ R e e £ £ e b e R e 1 £ 4 E e b e R e e S £ e b e b e R e £ A b eR e 1e s Eebeb e nE e E e b ek et e e e b e b eb e e e et et et e ee 26
SECCION PRIMERA .Aplicacion del reglamento (C€) N° 44/200L ........ceveevvureueeeereeeseeseesssessessessesssessssssssesssssssssssessssessenes 26
Articulo 94.Aplicacion del Reglamento (CE) NC 44/2001 ........cceveuerieenieienieieseeieseesesaesessesesseessesessesessesessesessessesesessessesessesesses 26
SECCION SEGUNDA .Litigios en materia de violacion y de validez de las marcas Comunitarias ...........c.c.oceveeveevereerreenen. 26
Articulo 95.Tribunal€S de MarCas COMUNITAIIES .........ourueueriririereieresieieee sttt sttt b s e e bt e e e bt e bbb e e b bene s 26
Articulo 96.Competencia en materia de ViolaCion Y A8 VAIIUEZ .........covvvevirienieiinieise et s 26
Articulo 97.CoMPELENCIA INLEIMACIONEL .......ccciiieterieteseeeseee sttt e st et e et e et eseetesesbeseebeseebesaeseseesessese st eseete e ateseabesenbesensenens 27
Articulo 98.AICANCE B 1@ COMPELENCIA ......cverveeerieiesieietereete sttt ete st et st ste st st e se st e e be e e be e e beseebeseeteseebesaeseseesessenestenessenenteneas 27
Articulo 99.Presuncién de validez - Defensas en cuanto al FONTO ... s 27
Articulo 100.Demanda de FECONVENCION .........ccurueueireririeueeresieteesesiese et seseesese st s bese st e s bebese e seebes e e sesbebe st sesbebese e s b sbebesesessebenenes 27
Articulo 101.DEreChO @pliCaDIE .......ceiviieiiieieeesee sttt s ettt b et b e R e st n e e Rt nennenen 28
ATLICUIO LOZ2.SANMCIONES ....vveuereteteueesiseeieseseseesesesessebesestsssseseseaeseebes e e sesbebeseaesEe b e Rt e sE b eb e Rt £E s b e b e Rt e s b e b e Re R e ee b e b eb e eE s e ebeb et s b e b ebene e neebens 28
Articulo 103.Medidas proviSIONAIES Y CAULEIAIES .......ccvceiieerieieriee st sttt ettt sttt s tese st seebeseese e esestesesbenesbenestenentens 28
Articulo 104.Normas especificas en materia de CONEXION 0 CAUSAS .......cooveiereeierieierieesieesiee e ettt se et se st sessesaesessns 28
Articulo 105.Competencia de los tribunal es de marcas comunitarias de segunda instancia - Recurso de casacion ................. 28
SECCION TERCERA.Otros litigios relativos @ Marcas COMUNITANES ..........c.cc.vueveevrurreeeeeresessessesesessessessesssesssssessesssssssnens 28
Articulo 106.Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunal es nacionales distintos de los tribunales de marcas
Lol 0001 11 e= g = ST TSRS 28
Articulo 107.0bligacion del tribunal NACIONEL ...........ccoueiieiieee ettt 29
SECCION CUARTA .DiSPOSICION trANSITOMIA «....vocveeeeeeceeceeeeeeeseesestessessessesesssssesssssssssssesssssssssssssssssassssssssssssassssassesssssssssesens 29
Articulo 108.Disposicion transitoria sobre la aplicacion del Reglamento (CE) n® 44/2001 ........cccoevveereneneneseseneseseseesenens 29
TITULO XI.INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS MIEMBROS ........ccooveiiiieiieieieie s 29
SECCION PRIMERA .Acciones civiles sobre |a base de Varias MarCas ... ssenes 29
Articulo 109.Acciones civiles ssimulténeas y sucesivas sobre |a base de marcas comunitarias y de marcas nacionaes........... 29
SECCION SEGUNDA .Aplicacion del derecho nacional parala prohibicion del uso de marcas comunitarias...................... 29
Articulo 110.Prohibicion del uso de marcas COMUNITANIES .........eveuererereeieiririeieene sttt ettt st s 29
Articulo 111.Derechos anteriores de @CanNCE [OCE ..........cciririeiiiririeee ettt bbb b e 29
SECCION TERCERA . Transformacion en solicitud de marca nacional ................ccueueueveeieneeescsesesssssssssssssssssssessssssssens 30
Articulo 112.Peticién de apertura del procedimiento NBCIONEAL .........ccovirieiiieineireesees ettt 30
Articulo 113.Presentacion, publicacién y transmision de la peticion de transformacion ...........ccoecvvevveineineinenseseseeenns 30
Articulo 114.Requisitos formales de [a transformMaCiON ...........ccceieiiriieiiei sttt sse et e ssenes 30
TITULO XILLA OFICINA oottt sttt s bbb bbb bbbttt es 30
SECCION PRIMERA .DiSDOSICIONES JENEBIES ........cceveceeceeeeeeisteeteee s ees s ses e ssssse s sssesses st sestesssssssssesssssessssasssssansssanes 31
F Y o0 Lo M = (o g oo o TS 31
ATICUIO 1LB.PEISONAL .....cveeiiiieteteerestete etttk b et bbb b st e bR se b b e st e s E b e b e Re A E b b e R £ s e b b et e b b e bt e e b e b e nene bt ne s 31
Articulo 117.Privilegios € INMUNIABAES .........cooveerieirieeiiee sttt sttt et st se et e e s st sesbe s s besesbe e s be e ete st nte e nbenees 31
Articulo 118.RESPONSADINTITBA ......c.oiveviiieiiiieiiieisteiete ettt sttt e et et beseebese et e seebeseebesaesesaesesbesesbeneebesenbesentenens 31
F N o0 Lo e = g o 1 SRR 31
Articulo 120.Publicacion € INSCripCiON €N €l TEQISITO ....c.ciuiieiiieiiieisiees ettt ettt et se e s e 32
ATHICUIO D20 ...ttt st b et b ekt £ e E bR 4 £ e b e b £ 4E 4 £ b e b e Re £ e £ bR R £ 4 £ E e b e b e e e £ e b e b e e e e b b e Re e s e b ket ne e bt et e e 32
Articulo 122.Control de 1a1egalidad ..........cccoeiiiiiiiiieee ettt et et et e s e b e et et be e nte e 32
ArticulO 123 ACCESO A 10S UOCUIMENTOS .....cervrteuiuiererieieeresiete sttt sttt bbbt e b s et e b b esese e e b e bt st s e b e b et e bt ere e se et b e e e e 32
SECCION SEGUNDA .Dir€CCiON 0 18 OFICINA ......cvuvuieieiiiecicie ettt 32
Articulo 124.CompetenCias Al PrESIENTE ......c.cviieirieirieeriees ettt sttt st se et e e s st e s e st e e s be e ebe e ebeseebesenbeseebesaesesanseneas 32
Articulo 125.Nombramiento de @ltoS fUNCIONEAIOS .........cccoiiueuiiiniiieieciririe ettt 32
SECCION TERCERA.CONSE0 € 80MINISITACION .....cvovevecerceeeeeeeiereesaeese e tessessesesessessesses s sesssssessessssssssssesas s sesssssssessssassenens 33
Articulo 126.CoNStItUCION Y COMPELENCIA ....veuveveeerereeierieteriesesiesestesestesessesestesesseseeseseeseseesessesessesessesessensssensesessesessnsessesessnsessasens 33
P e Lo oA @) ] 1o = T o o RSSO 33
ATLICUIO 128.PIESITEINCIA ...ttt ettt ettt b ket b bt e b b Rt e s e b b e re b b et e e bk e Rt e e e e b b e Rt se e b ek et e e bk e st e se et b e 33
ATLICUIO 129.SESIOMES ....c.vuvviueertetetres ettt sttt ettt se b b et st b et e se st se b e b e Rt se s A e b e Reae S b e b e b e ae A8 e A b eR e AE e e e b e b £ ee e A b e b et e b e b ek es e e e sbebebene s e bebenis 33
SECCION CUARTA.ApIicacion de 10S ProCetiMIENTOS .............ccueeeveercrerieseesesessessessesssesssssessesssssssssssssssssssssssssssassessesseses 33
© Lefebvre-El Derecho, SA. 3 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - D. JOSE RAMON

MORATALLA



ATTICUIO 130.COMPELENCIA 1..vveveevereetireeteseetesiesesteestesestesestesestesesseseeseseeseseesessesessesesteseatesesbeneste e et e e eteseebesensessesesansestesestenestenensens 33

ATLICUIO 131 EXBMINAOIES ......ecveuiirteteieisieteiee sttt beae s b b st e b b et e b b st e s e b e b e e s e b b e s et s b b e b e Rt s e b e b e bt se b e b e bt e bnens 33
Articulo 132.DiVISIONES 08 OPOSICION ...ueuveviieiiieiirterisiesisiesestesesteessessesestesessesessesessesessesessessssessnsessesessesesbesesbesentenentensssenensensnns 34
Articulo 133.Division de administracion de marcas y de CUESHIONES JUMTAICAS .......ccevvueerieienienieienise st 34
Articulo 134.DiVISIONES 08 @NUIBLION ......c.ceiiueeeiiirisieieeres ettt ettt b et e e b bt se bbb et s e e bkt e sb b eb e e se et et e e ae b 34
ATLICUIO 135.SAI8S T8 FECUISD .....vuiitteiiaisiseeteiesestetete st sttt et se st bese st e be ket sesbeb e st e s e b e b e e s e b e b e Re e e e b e b e Rt e sb b e b e Rt se b ek e st st sbebebe e s s nbenis 34
Articulo 136.Independencia de los miembros de [as SAlas e FECUISD ........cvcirieirieirieire e seens 34
ArtiCUIO 137.EXCIUSION Y FECUSACION ....cueviueriinieeiiesisiesestesestesessasessesessesessessesessesessesessesessesessenessensssensssensesessesessessssensssensssensasens 35
SECCION QUINTA.Presupuesto Y CONrol fINANCIEIO ...........eveevrereeeereeiceesseseesestessessesssessessessessesssssssessessssssesssssssessssesseses 35
Articulo 138.COMILE PrESUPUESIANIO ..euvivirerrieeriieiiseeseseeseseesessesessesessessssesesessesessesessesessanessenessensssensesessesessesessesessenessensasensssensans 35
F N o0 Lo e B 1= ST 10 o OSSOSO 35
Articulo 140.E18h0raCion del PrESUDPUESIO .......covieiiieirierieteseseseete st seetestesestesestesestesesbe e sbesesteseebeseetesaesessesessesessesesseneasenensenens 36
P o0 Lo AW o [ oI = A o g1 (USRS 36
ArticUlO 142V erifICACION T8 CUBNTES ......coveveveirerieteiiririeie sttt sttt ettt bbbkt e bbbt e bk e e e b ket s bbb e e b b s 36
Articulo 143.DiSPOSICIONES FINANCIENES .....cveveieietireetesiete s st ste e stesesteseste e s te st steseeteseebeseebeseebesaesesaesestese st eneebeneabenentesenbesensesens 36
Articulo 144.ReglamentO relativo @ 1aS TASAS .......ccuviiiriiiiiisiis ittt a et se bt e e b ne s s 36
TITULO X111.REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS ......cooititiieiectessse ettt 36
SECCION PRIMERA .DiSDOSICIONES JENEBIES .......ocoeveeeeeeeeieeectestesesstessesae e ses s sse s sssessasss s sestesssssssessenssssessssasssssassesanes 36
Articulo 145.Aplicacion de 18S diSPOSICIONES ......ccccirieiirieirieiseisieese sttt sttt e et e et e e e se st esesaesesbesesbenesbenensens 36
SECCION SEGUNDA .Registro internacional basado en solicitudes de marca comunitariay en marcas comunitarias........... 36
Articulo 146.Presentacion de una SoliCitud INLEMNACIONEL .........coiueueiriririeirrie et 36
Articulo 147.Formay contenido de la solicitud iNtErNBCIONAL .........ccceirieireirieises e 37
Articulo 148.Inscripcion en [0S expedienteS Y €N €l TEQISLIO ....cviviiiiieiieiree ettt s e ssenes 37
Articulo 149.Solicitud de extension territorial posterior a registro internacionNal ...........ccoveveereeneiesee e 37
Articulo 150.TaS3S INTEIMBCIONEIES ........c.cueiieriiteieiresteie sttt e bt e bbb b se e e b e bt e s e e bk et e e e b e b e Rt e se b e b et se s b et e e e e 37
SECCION TERCERA .Registros internacionales que designan ala comunidad @UrOPEA ..............c.cucureeeveeecereeseeevsseresseenenns 37
Articulo 151.Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad EUrOpEa............ccovveevrievvneneinineseennns 37
ATLICUIO L52.PUBIICBCION ...ttt b e e b bt e b bR e e b b s e b b et b b e bt et bt e b b 37
F N o0 Lo T EoYC T A 1o = o o ST 38
Articulo 154.Examen relativo a los motivos de denegacion aDSOIULOS ........c.ccvreeerieeieirieeseesie sttt s seenens 38
F Y o0 Lo oL ST o 1o - TSP 38
ATTICUIO 156.0P0SICION ...cveueivirietiietiseeteseesestesestesessesessesessesessessesessesessesessesessesessesessessssensssensesensesessesessesessesessesessessssensssensesesases 38
Articulo 157.Sustitucion de un registro de marca comunitaria por un registro internacional ...........occeeeeereresenesenesiesesenenns 38
Articulo 158.Anulacion de l0s efectos del registro INtErNACIONEL ..........ccoeoviiiiiirrineeee e 38
Articulo 159.Transformacion de una designacion de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional en una
solicitud de marca naciona o en una designacion de EStados MIemMbBIOS ..o 38
Articulo 160.Utilizacién de una marca objeto de un registro interNaCional ............cccverriininsieneces e 39
ATICUIO 161 TTANSFOMMBCION .....euieieteierireeietesesestetese st ses b bt ettt se bt ese b besese e e b e b e st s e e b e b e Rt £ e b e b eb e e e e bk et se e bk e st e s bt e b e nese e b ene s 39
TITULO XIV.DISPOSICIONES FINALES ..ottt ettt sb bbb nsans 39
Articulo 162.DisposiCiones COMUNITANias A8 EJECUCTON ........covveuirieeirieerieisieiesteeste e ste e ste st tesestesesseseesesaesessesestesestenesbenessenessens 39
Articulo 163.Creacién de un comité y procedimiento de adopcion de l0s reglamentos de € eCucion ..........ccoceeveevereneeeenennen. 39
Articulo 164.Compatibilidad con otras disposiciones del Derecho COMUNILAIio ........cccvviveiririninsineese s 40
Articulo 165.Disposiciones relativas ala ampliacion de 1a Comunidad ..o 40
F N o0 Lo T K e T T = o o TSSO 40
F N o0 Lo L ="o = = IR o o TR 40
ANEXO | ettt bbbkt e b s e £ R e R £ EE R £ R £ £ £ A SRR £ AE S E SR e R e £ AR e AR R £ A SR eR e AR A e R e R e e R e R e R e Rt eE R b eR e e b e b et e e 40
ANEXO [1.Tabla de COrTESPONUENCIBS ......ceeruirtiriiitirierie sttt se ettt ae et sbesbesaesbesbesbese e b e bese e e e e e e e e eaeeaesaeebeebesbesaesbeneas 41
FICHA TECNICA
Vigencia

Vigencia desde:13-4-2009
Documentos anteriores afectados por la presente disposicion
Legislacion
Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria
Deroga esta disposicion

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto €l Tratado constitutivo de la Comunidad Europeay, en particular, su art. 308,
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Vistala propuesta de la Comision,

Visto €l dictamen del Parlamento Europeo (4

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consgjo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (2l ha sido modificado en

diversas ocasiones [ y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificacion de
dicho Reglamento.

(2) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades econdmicas en e conjunto de la Comunidad y una expansion
continuay equilibrada mediante laplenarealizaciony el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones andlogas
alas existentes en un mercado nacional. Larealizacion detal mercado y € fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminacion
de los obstéculos a la libre circulacién de mercancias y ala libre prestacion de servicios, asi como el establecimiento de un régimen
gue garantice que no se falsee la competencia, sino también la creacion de condiciones juridicas que permitan alas empresas adaptar
de entrada sus actividades de fabricacion y de distribucion de bienes o de prestacion de servicios a las dimensiones de la Comunidad.
Entre los instrumentos juridicos de que deberian disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que
les permitan identificar sus productos o sus servicios de maneraidéntica en todala Comunidad, sin consideracién de fronteras.

(3) Paraproseguir | os objetivos comunitarios menci onados, resultanecesario prever un régimen comunitario de marcas que confieraa
las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedi miento Gnico, marcas comunitarias que gocen de una proteccion uniforme
y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. El principio de la unicidad de la marca comunitaria asi expresado
debe aplicarse salvo disposicién en contrario del presente Reglamento.

(4) La aproximacion de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstaculo de la territorialidad de los derechos que las
legislaciones de los Estados miembros confieren alos titulares de marcas. Para permitir alas empresas g ercer sin trabas una actividad
econdmica en e conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un derecho comunitario Unico, directamente
aplicable en cada Estado miembro.

(5) Al no haber establecido € Tratado poderes de accion especificos para la creacion de un instrumento juridico de tales
caracteristicas, resulta conveniente recurrir a art. 308 del Tratado.

(6) El derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros. En efecto, no
parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas Como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen
siendo necesarias para las empresas que no deseen una proteccion de sus marcas a escala comunitaria.

(7) El derecho sobre la marca comunitaria solo puede adquirirse por €l registro, y este sera denegado, en particular, en caso de que
la marca carezca de caracter distintivo, en caso de que seailicita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.

(8) La proteccion otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordia mente garantizar la funcion de origen de lamarca, debe
ser absoluta en caso de identidad entre lamarcay €l signo y entre los productos o servicios. La proteccién debe cubrir igualmente los
casos de similitud entre lamarcay €l signo y entre los productos o servicios. Procede interpretar la nocién de similitud en relacion con
€l riesgo de confusién. El riesgo de confusidn, cuya apreciacion depende de numerosos factoresy, en particular, del conocimiento de
lamarca en el mercado, de la asociacion que pueda hacerse entre ellay el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la
marcay el signoy entre los productos o servicios designados, debe constituir la condicidn especifica de proteccion.

(9) Del principio delibre circulacion de mercancias se desprende que € titular de unamarcacomunitariano puede prohibir su uso aun
tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en laComunidad con dichamarca por €l mismo o con su consentimiento,
ano ser que existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se oponga ala comercializacion ulterior de los productos.

(10) Solo estajustificado proteger las marcas comunitarias 'y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior aellas, enla
medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.

(11) La marca comunitaria debe tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios
designe. La marca debe poderse ceder, siempre que esté asalvo lanecesidad superior de no inducir aerror a publico debido alacesion.
Ademas, debe poder darse como garantia a un tercero o ser objeto de licencias.

(12) El derecho de marcas creado por €l presente Reglamento requiere, para cada marca, medidas administrativas de gjecucion anivel
comunitario. Por consiguiente, y conservando a mismo tiempo la estructurainstitucional existente en la Comunidad y el equilibrio de
poderes, esindispensabl e prever una Oficinade armonizacion del mercadointerior (marcas, disefiosy model 0s) independienteen el plano
técnico y dotada de autonomiajuridica, administrativay financiera suficiente. Para ello resulta necesario y apropiado que dicha Oficina
tengalaformade un organismo delaComunidad con personalidad juridicaque € erzalos poderes de € ecucién que le confiere el presente
Reglamento, en el marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias gjercidas por |as instituciones comunitarias.

[l] DO C 146 E de 12.6.2008, p. 79.

[2] DOL 11de14.1.1994, p. 1.

[3] Véase el anexo|.
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(13) Conviene garantizar alas partes afectadas por |as resol uciones de la Oficina una proteccién juridica adaptada ala particularidad
del derecho de marcas. A este efecto se establece que podrd interponerse recurso contra las resoluciones de los examinadores y de las
diferentesdivisionesdelaOficina. Cuando lainstanciacuyaresol ucion seaimpugnadadesestime €l recurso, deberdremitirloaunasalade
recurso de la Oficina, que se pronunciardal respecto. Contralas resoluciones de las salas de recurso podra, a su vez, interponerse recurso
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ser4 competente tanto para anular como para modificar la resolucion
impugnada.

(14) En virtud del art. 225, apartado 1, parrafo primero, del Tratado CE, € Tribuna de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas sera competente para conocer en primerainstancia de |os recursos contemplados, en particular, en € art. 230 del Tratado CE,
con excepcidn de los que se atribuyan aunasalajurisdiccional y delos que el Estatuto reserve a Tribunal de Justicia. En consecuencia,
las competencias atribuidas por el presente Reglamento a Tribunal de Justicia para anular y reformar las resoluciones de las salas de
recurso se gjerceran, en primerainstancia, por el Tribunal.

(15) Parareforzar la proteccion de las marcas comunitarias, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en
cuenta su propio sistema nacional, un nimero lo més limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia
competentes en materia de violacion y de validez de marcas comunitarias.

(16) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violacién de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al
conjunto de la Comunidad, tnico medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficinay perjuicios a carécter
unitario de las marcas comunitarias. Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a
todas las acciones legales rel ativas alas marcas comunitarias serén las del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consgjo, de 22 de diciembre

de 2000, relativo ala competenciajudicial, el reconocimiento y la gjecucién de resoluciones judiciales en materiacivil y mercantil 4,
(17) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias araiz de acciones en las que estén implicadas |as mismas partes y que
hayan sido incoadas por los mismos hechos basandose en una marca comunitariay en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando
las acciones hayan sido incoadas en €l mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberan buscarse en las normas
procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros

diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia'y de conexién de causas del
Reglamento (CE) n° 44/2001.

(18) Para asegurar la plena autonomia e independencia de la Oficina, se considera necesario dotarla de un presupuesto auténomo,
CUYOS ingresos estaran compuestos principal mente por € producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema. No obstante, €l
procedimiento presupuestario comunitario contindia aplicandose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto
general de las Comunidades Europeas. Por otra parte, conviene que la verificacion de cuentas sea realizada por €l Tribunal de Cuentas.

(19) Las medidas necesarias paralagjecucion del presente Reglamento y, en particular, en lo que se refiere aun Reglamento relativo
alastasas y aun Reglamento de g ecucion, deben ser aprobadas con arreglo ala Decisién 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de

1999, por la que se establecen los procedimientos para el gercicio de las competencias de gjecucion atribuidas ala Comision (51,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Marcacomunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y segln las disposiciones establecidas en €l presente
Reglamento se denominaran «marcas comunitarias».

2. La marca comunitaria tendrd caracter unitario. Producira los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podra ser
registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolucién de caducidad o de nulidad, y solo podra prohibirse su uso, para el conjunto de
la Comunidad. Este principio se aplicara salvo disposicion contraria del presente Reglamento.

Articulo 2. Oficina
Se crea una Oficina de armonizacion del mercado interior (marcas, disefios y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficina.

Articulo 3. Capacidad juridica

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

TITULOIl. DERECHO DE MARCAS
SECCION PRIMERA. Definicion y adquisicion de la marca comunitaria
Articulo 4. Signos que pueden constituir una marca comunitaria

[4] DOL 12de 16.1.2001, p. 1.
[5] DOL 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Podran constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representacion gréficay, en particular, las
palabras, incluidos|os nombres de personas, los dibujos, lasletras, lascifras, laformadel producto o de su presentacion, con lacondicién
de que tales signos sean apropiados para distinguir 1os productos o |os servicios de una empresa de |os de otras empresas.

Articulo 5. Titulares de marcas comunitarias
Podran ser titulares de marcas comunitarias las personas fisicas o juridicas, incluidas las entidades de derecho publico.

Articulo 6. Modo de adquisicion de la marca comunitaria
Lamarca comunitaria se adquirira por €l registro.

Articulo 7. Motivos de denegacion absolutos
1. Sedenegara el registro de:

a) los signos que no sean conformes a art. 4;

b) las marcas que carezcan de caracter distintivo;

¢) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en € comercio, para designar
laespecie, lacalidad, lacantidad, el destino, el valor, laprocedencia geogréfica o laépoca de produccion del producto o de la prestacion
del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio;

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

€) los signos constituidos exclusivamente por:

i) laformaimpuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) laforma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) laforma que afecte al valor intrinseco del producto;

f) las marcas que sean contrarias a orden publico o alas buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir a publico a error, por g emplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogréafica del
producto o servicio;

h) las marcas que, por faltade autorizacion de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del art. 6 ter del Convenio
de Paris sobre proteccion de la propiedad industrial, en lo sucesivo denominado «el Convenio de Paris»;

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en €l art. 6 ter del Convenio de Parisy que
sean de especial interés pablico, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicacion geogréfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas
espirituosas deque contengan o consistan en unaindicacion geografica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o
bebidas no tengan dicho origen;

K) las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominacion de origen o una indicacién geogréfica registrada de
conformidad con el Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consgjo, de 20 de marzo de 2006, sobre la proteccion de las indicaciones
geogréficasy delas denominaciones de origen de los productos agricolasy alimenticios 8 cuando correspondan aunade las situaciones
contempladas en el art. 13 del citado Reglamento, y relativas a mismo tipo de producto, siempre que la solicitud de registro de la
marca se presente después de la fecha de presentacion en la Comision de la solicitud de registro de la denominacion de origen o de
laindicacion geogréfica.

2. El apartado 1 se aplicardincluso si 1os motivos de denegacion solo existieren en una parte de la Comunidad.

3. Lasletrasb), ) y d) del apartado 1 no se aplicardn si lamarca hubiere adquirido, paralos productos o servicios paralos cuales se
solicite e registro, un caracter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Articulo 8. Motivos de denegacion relativos
1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegara € registro de la marca:

a) cuando seaidénticaalamarcaanterior y los productos o |os servicios paral os que se solicitalamarca sean idénti cos alos productos
0 servicios paralos cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar alamarca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas
designan, existariesgo de confusion por parte del piblico en el territorio en que esté protegidala marca anterior; €l riesgo de confusion
incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.

[6] DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
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2. A efectos del apartado 1, se entendera por «marcas anteriores»:

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

i) las marcas comunitarias,

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

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;
b) las solicitudes de marcas alas que se refiere laletra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentacion de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del art.
6 bisdel Convenio de Paris.

3. Mediando oposicién ddl titular de la marca, se denegard € registro de la misma cuando el agente o representante del titular de
dicha marca la solicite en su propio nombrey sin e consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique
Su actuacion.

4. Mediando oposicién del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en € tréfico econémico de acance no
Unicamente local, se denegara el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo alalegislacion comunitaria o al
Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca
comunitaria, 0, en su caso, con anterioridad ala fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

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

5. Ademés, mediando oposicién del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegara el registro de la marca
solicitada, cuando sea idéntica o similar ala marca anterior y su registro se solicite para productos o0 servicios que no sean similares
a aquellos paralos que se haya registrado la marca anterior, si, tratandose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente
conocida en la Comunidad, y, tratdndose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en €l Estado miembro de
gue setratey s e uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de
lamarcaanterior o fuera perjudicial paralos mismos.

SECCION SEGUNDA. Efectos de lamarcacomunitaria

Articulo 9. Derecho conferido por la marca comunitaria

1. Lamarca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estara habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin
su consentimiento, el uso en el tréfico econdmico:

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

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar ala marca comunitaria'y por ser los productos o servicios protegidos por la
marca comunitariay por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusién por parte del publico; €l riesgo de confusién
incluye €l riesgo de asociacion entre el signoy lamarca;

¢) de cualquier signo idéntico o similar ala marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aguellos paralos
cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocidaen laComunidad y si €l uso sin justa causa del signo se
aprovecharaindebidamente del cardcter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicia paralos mismos.

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

a) poner €l signo en los productos o en su presentacion;

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

d) utilizar el signo en los documentos mercantilesy la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podra oponer aterceros a partir de la fecha de publicacién del registro de
lamarca. Sin embargo, podra exigirse una indemnizacién razonable por hechos posteriores a la publicacién de una solicitud de marca
comunitaria que, tras la publicacion del registro de la marca, quedarian prohibidos en virtud de esta publicacién. El tribunal a que se
acuda no podra pronunciarse sobre el fondo hasta la publicacion del registro.

Articulo 10. Reproduccién de la marca comunitaria en diccionarios
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Si lareproduccién de una marca comunitaria en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diere laimpresion
de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para |os cuales esta registrada la marca, €l editor, a peticion del titular
de la marca comunitaria, velara por que la reproduccion de esta vaya acompafiada, a mas tardar en la siguiente edicién de la obra, de
laindicacion de que se trata de una marca registrada.

Articulo 11. Prohibicion de utilizacion de la marca comunitaria registrada a nombre de un

agente o de un representante

Cuando una marca comunitaria haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin autorizacion
del titular, este Ultimo tendra derecho a oponerse a que su agente o representante utilice su marca sin autorizacién suya, a no ser que
€l agente o representante justifique su actuacion.

Articulo 12. Limitacién de los efectos de la marca comunitaria
El derecho conferido por la marca comunitaria no permitiraa su titular que prohiba a un tercero hacer uso, en el trafico econémico:
a) de su nombre o de su direccién;

b) de indicaciones relativas a la especie, ala calidad, ala cantidad, a destino, al valor, ala procedencia geogréfica, a la época de
produccion del producto o de la prestacién del servicio o a otras caracteristicas de estos;

¢) delamarca cuando ello seanecesario paraindicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios
0 piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme alas précticas leales en materiaindustrial o comercial.

Articulo 13. Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por lamarca comunitariano permitiraasu titular prohibir el uso de lamisma para productos comercializados
en la Comunidad bajo esa marca por € titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivoslegitimos que justifiquen que €l titular se opongaalacomercializacion ulterior
de los productos, en especial cuando €l estado de |os productos se haya modificado o alterado tras su comercializacion.
Articulo 14. Aplicacion complementaria del derecho nacional en materia de violacion de

marcas

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinaran exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra
parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regiran por €l derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales
con arreglo alas disposiciones del titulo X.

2. El presente Reglamento no excluye que se gjerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los
Estados miembros relativo, en particular, alaresponsabilidad civil y ala competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinaran con arreglo alas disposiciones del titulo X.

SECCION TERCERA. Uso delamarcacomunitaria

Articulo 15. Uso delamarca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco afios a partir del registro, la marca comunitariano hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad
por €l titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de cinco afios, la marca comunitaria quedara sometida a las sanciones sefialadas en el presente Reglamento salvo que
existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del apartado 1, también tendr& la consideracion de uso:

a) el uso de lamarca comunitariaen unaformaque difieraen elementos que no alteren el carécter distintivo delamarcaen laforma
bajo la cual esta se halleregistrada;

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

2. El uso de lamarca comunitaria con el consentimiento del titular se considerara como hecho por €l titular.

SECCION CUARTA. Lamarcacomunitariacomo objeto de propiedad

Articulo 16. Asimilacion de la marca comunitaria ala marca nacional

1. Salvo disposicién en contrario de los arts. 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerara en su
totalidad y parael conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, segin
el Registro de marcas comunitarias:

a) © titular tenga su sede o su domicilio en lafecha considerada;

b) si no fuere aplicable laletra a), e titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.
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2. En los casos no contemplados en €l apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado serd el Estado miembro en
el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en e Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicara el apartado 1 a primer
inscrito; en su defecto, se aplicaraen el orden de su inscripcién alos cotitul ares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique aninguno
delos cotitulares, se aplicara € apartado 2.

Articulo 17. Cesion
1. Con independencia de la transmision de la empresa, la marca comunitaria podré ser cedida para la totalidad o para una parte de
los productos o de los servicios para los cual es esté registrada.

2. Latransmision delaempresa en su totalidad implicaralacesién de lamarca comunitaria, ano ser que, con arreglo alalegislacion
aplicable a la transmisién, exista acuerdo contrario o que €llo se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposicién sera
aplicable ala obligacion contractual de transmitir |a empresa.

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

4. Si delos documentos que establ ecen |a cesi 6n se dedujera de formamanifiesta que debido aesa cesién, lamarcacomunitariapodria
inducir a publico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogréfica de los productos o de los servicios
paralos cuales esté registrada, la Oficina denegara lainscripcion de la cesion, ano ser que el cesionario acepte limitar € registro dela
marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engariosa.

5. A instancia de parte, lacesion seinscribiraen el registroy se publicara

6. Mientras la cesién no se halleinscrita en € registro, el cesionario no podra prevalerse de los derechos que se derivan del registro
de lamarca comunitaria.

7. Cuando con respecto ala Oficina deban respetarse plazos, €l cesionario podré cursar ala Oficinalas declaraciones previstas atal
fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesién.

8. Todos los documentos que deban notificarse a titular de la marca comunitaria, de conformidad con €l art. 79, se dirigiran ala
persona registrada en calidad de titular.

Articulo 18. Cesion de una marca registrada a nombre de un agente

En e caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin
autorizacion del titular, este tendra el derecho dereivindicar que sele ceda el registro asu favor, ano ser que €l agente o €l representante
justifique su actuacion.

Articulo 19. Derechosreales

1. Lamarca comunitaria podra, con independencia de laempresa, darse en garantia o ser objeto de otros derechos reales.
2. A instancia de parte, los derechos a que serefiere el apartado 1 se inscribiran en el Registro y se publicaran.
Articulo 20. Ejecucion forzosa

1. Lamarca comunitaria podra ser objeto de medidas de €jecucion forzosa.

2. En materia de procedimiento de ejecucion forzosa sobre una marca comunitaria, la competencia exclusiva pertenecera a los
tribunalesy alas autoridades del Estado miembro determinado en aplicacién del art. 16.

3. A instancia de parte, la gjecucion forzosa se inscribira en el Registro y se publicara

Articulo 21. Procedimiento de insolvencia

1. El dnico procedimiento de insolvencia en € que podra ser incluida una marca comunitaria sera el que haya sido abierto en €l
Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de losintereses principales del deudor.

Sin embargo, cuando € deudor sea una compafiia de seguros 0 una entidad de crédito a tenor de la Directiva 2001/17/CE del

Parlamento Europeo y del Consgjo, de 19 de marzo de 2001, relativaal saneamiento y alaliquidacion de las compafiias de seguros (71 y
de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y alaliquidacion de

|as entidades de crédito [, respectivamente, el tnico procedimiento de insolvenciaen el que podra ser incluida una marca comunitaria
serd el abierto en € Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compariias o entidades.

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

[7] DO L 110 de 20.4.2001, p. 28.
[8] DOL 125 de5.5.2001, p. 15.
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3. Cuando una marca comunitaria quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a peticion de laautoridad nacional
competente, se hara constar este hecho en el registro y se publicara en el Boletin de marcas comunitarias a que serefiere el art. 89.

Articulo 22. Licencia
1. Lamarca comunitaria podré ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios paralos
cuales esté registraday paralatotalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podran ser exclusivas 0 no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podra alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna
delas clausulas del contrato de licenciarelativas:

a) asu duracion;

b) alaformaamparada por €l registro bajo la que puede utilizarse lamarca;

¢) alanaturaleza de los productos o de los servicios para los cuales lalicencia se conceda;
d) a territorio en € cual puedafijarse lamarca, o

€) alacalidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por €l licenciatario.

3. Sin perjuicio delo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podra gjercer acciones relativas alaviolacion de una
marca comunitaria con €l consentimiento del titular de esta.

Sin embargo, € titular de unalicenciaexclusiva podra gjercitar tal accion cuando €l titular de la marca, habiendo sido requerido, no
haya €jercido por si mismo la accién por violacién dentro de un plazo apropiado.

4. En €l proceso por violacion entablado por € titular de lamarca comunitaria podraintervenir cualquier licenciatario afin de obtener
reparacion del perjuicio que se le haya causado.

5. A instanciade parte, laconcesion o latransferenciade unalicenciade marcacomunitariaseinscribiraen el Registroy sepublicara

Articulo 23. Oponibilidad frente aterceros

1. Los actos juridicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los arts. 17, 19 y 22 solo podran oponerse frente a
terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en € Registro. Sin embargo, alin antes de su inscripcion, tales actos podran
oponerse a terceros que, después de la fecha de celebracién de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo
conocimiento de dichos actos.

2. El apartado 1 no se aplicara con respecto ala persona que adquierala marca comunitaria o un derecho sobre lamarca comunitaria
por transmisién de laempresa en su totalidad o por cualquier otra sucesion atitulo universal.

3. La oponibilidad frente a terceros de los actos juridicos contemplados en el art. 20 se regira por € derecho del Estado miembro
determinado en aplicacion del art. 16.

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

Articulo 24. Lasolicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad

Losarts. 16 a 23 serén aplicables alas solicitudes de marca comunitaria.

TITULOIII. LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCION PRIMERA. Presentacion delasolicitud y condiciones que debera cumplir

Articulo 25. Presentacion de la solicitud
1. Lasolicitud de marca comunitaria se presentara, a eleccion del solicitante:

a) antela Oficina;

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

2. Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de
propiedad intelectual del Benelux, dicho servicio o dicha oficina adoptaran todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a
la Oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentacion de la solicitud. Podrén exigir a solicitante una tasa cuya cuantia no
podra superar ladel coste administrativo de recepcion y transmision de la solicitud.

3. Las solicitudes mencionadas en € apartado 2 que lleguen ala Oficina una vez transcurrido un plazo de dos meses después de su
presentacion, se consideraran presentadas en la fecha en que lasolicitud llegue ala Oficina.
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4. Diez afios después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 40/94, la Comision elaborara un informe acerca del
funcionamiento del sistema de presentacion de solicitudes de marca comunitaria, acompafiado, si hubiere lugar, de propuestas de
modificacién de dicho sistema.

Articulo 26. Condiciones que debera cumplir la solicitud
1. Lasolicitud de marca comunitaria debera contener:

a) unainstancia para €l registro de marca comunitaria;

b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

¢) lalistade productos o de servicios paralos que se solicite €l registro;

d) lareproduccion de lamarca.

2. Lasolicitud de marca comunitaria dara lugar a pago de unatasa de dep6sito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. Lasolicitud de marca comunitaria debera cumplir las condiciones exigidas por €l Reglamento de g ecucion contemplado en €l art.
162, apartado 1, en o sucesivo denominado «el reglamento de gjecucion».

Articulo 27. Fecha de presentacion

Lafecha de presentacién de la solicitud de marca comunitaria sera aguella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si
la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en este, o, si la solicitud se presenta
ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, en esta, |os documentos que contengan |os elementos contemplados en € art. 26,
apartado 1, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentacion de dichos documentos se abone la tasa de depdsito.

Articulo 28. Clasificacion

Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias se clasificaran segun la clasificacion prevista en el
reglamento de gjecucion.

SECCION SEGUNDA. Prioridad
Articulo 29. Derecho de prioridad

1. Quien haya presentado regularmente la solicitud relativaaunamarcacomercia en uno o parauno delos Estados que son partesen
€l Convenio de Pariso en e Acuerdo por el que se creala Organizacion Mundia del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar
la presentacién de una solicitud de marca comunitaria para la misma marcay para productos o servicios idénticos a aquellos para los
gue se presentd esa marca, 0 que estén contenidos en estos productos o servicios, gozara de un derecho de prioridad durante un plazo
de seis meses a partir de lafecha de presentacion de la primera solicitud.

2. Sereconoceraque daorigen al derecho de prioridad cual quier presentacion quetengad valor de una presentacion nacional regular
con arreglo alalegislacion nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

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

4. Tendralaconsideracion de primerasolicitud, cuyafechade presentacion serd el punto de partidadel plazo de prioridad, lasolicitud
ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera
solicitud anterior, a condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentacién de la solicitud ulterior, haya sido retirada,
abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspeccion publicay sin dejar derechos subsistentes, y de que alin no haya servido
de base paralareivindicacion del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podra servir de base paralareivindicacion
del derecho de prioridad.

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

Articulo 30. Relvindicacion de prioridad

El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentacién anterior, debera presentar una declaracion de prioridad y una
copiadelasolicitud anterior. Si lalenguade lasolicitud anterior no fueraunade laslenguas de la Oficina, € solicitante debera presentar
unatraduccion de la solicitud anterior en una de dichas lenguas.

Articulo 31. Efecto del derecho de prioridad

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de |la determinacion de la anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendrala
consideracién de fecha de la presentacion de la solicitud de marca comunitaria.

Articulo 32. Valor delapresentacion nacional de la solicitud
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La solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentacion tendrd, en los Estados miembros, €l valor
de una presentacion nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de
marca comunitaria.

SECCION TERCERA. Prioridad de exposicion

Articulo 33. Prioridad de exposicion

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

2. El solicitante que desee prevalerse de la prioridad con arreglo al apartado 1, debera suministrar pruebas, segun las condiciones
determinadas por €l reglamento de g ecucion, de que los productos o servicios se presentaron en la exposicién con la marca solicitada.

3. Laprioridad de exposicién concedida en un Estado miembro o en un tercer pais no amplia el plazo de prioridad a que se refiere
el art. 29.

SECCION CUARTA. Reivindicacion de laantigiiedad de marcas nacionales

Articulo 34. Reivindicacién de la antigiiedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en €l territorio del Benelux, o
de unamarcaanterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de
marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esta registrada la
marca anterior 0 que estén incluidos en estos productos o servicios, podra prevalerse, parala marca comunitaria, de laantigliedad de la
marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en €l cual o parael cua esté registrada.

2. El Unico efecto de la antigliedad, en virtud del presente Reglamento, seré que, en caso de que € titular de la marca comunitaria
renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerara que contindia disfrutando de los mismos derechos que tendria si la
marca anterior hubiera continuado registrada.

3. Laantigliedad reivindicada para |la marca comunitaria se extinguira cuando se declare la caducidad de |os derechos del titular de
la marca anterior cuya antigiiedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie ala misma antes de que la
marca comunitaria sea registrada.

Articulo 35. Reivindicacion de la antigiiedad después de registrada la marca comunitaria

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

2. Seraaplicable el art. 34, apartados 2y 3.

TITULOIV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
SECCION PRIMERA. Examen delasolicitud

Articulo 36. Examen de los requisitos de |a presentacion de la solicitud
1. LaOficinaexaminar

a) si lasolicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentacion con arreglo a art. 27;
b) si la solicitud de marca comunitaria satisface |os requisitos previstos en el presente Reglamento y en el reglamento de gjecucion;
¢) si lastasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

2. Si lasolicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, laOficinainvitaraal solicitante a que en los plazos
establecidos subsane lasirregularidades o |a falta de pago observadas.

3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o |a falta de pago observadas en aplicacion de la letra a) del
apartado 1, lasolicitud no seratramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante se allanare alainvitacién de la Oficina,
esta otorgara ala solicitud como fecha de presentacién lafecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas.

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicacion de lo dispuesto en la letra b) del
apartado 1, la Oficina desestimara la solicitud.
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5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicacion de lo dispuesto en laletra c) del apartado
1, se considerararetirada la solicitud a menos que sea evidente cudles son las clases de productos o de servicios que la cuantia pagada
esta destinada a cubrir.

6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicacion de prioridad implicara la pérdida del derecho de prioridad
paralasolicitud.

Articulo 37. Examen relativo alos motivos de denegacion absolutos

1. Si, envirtud del art. 7, €l registro de lamarca no fuere procedente para latotalidad o para parte de los productos o de los servicios
paralos cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimara para los productos o |os servicios afectados.

2. Si lamarca contuviera un elemento carente de cardcter distintivo cuyainclusion en lamarca pudiera crear dudas sobre el alcance
delaproteccion delamarca, la Oficinapodrapedir como condicién paradl registro delamarcaque el solicitante declare que no alegara
derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaracién se publicara a mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que €l
registro de la marca comunitaria.

3. No se podra desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar 0 de modificar su
solicitud o de presentar sus observaciones.

SECCION SEGUNDA. Busgueda
Articulo 38. Busqueda

1. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentacién a una solicitud de marca comunitaria, redactard un informe
de biisqueda comunitaria en €l que se sefidaran las L 78/10 ES Diario Oficia de la Unién Europea 24.3.2009 marcas comunitarias o
solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del art. 8, a registro
de la marca comunitaria solicitada.

2. Si, en el momento de presentacién de la solicitud de marca comunitaria, el solicitante pide también que los servicios centrales de
la propiedad industrial de los Estados miembros elaboren un informe de blisqueda y desea saber si se ha abonado |a tasa de busgueda
correspondiente en € plazo previsto para €l pago de la tasa de depésito, la Oficina, tan pronto como haya concedido la fecha de
presentacion de la solicitud de marca comunitaria, transmitira copiade ellaa servicio central dela propiedad industrial de cada Estado
miembro que haya notificado a la Oficina su decisién de efectuar, para las solicitudes de marca comunitaria, una busgueda en sus
correspondientes registros de marcas.

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial a que se refiere el apartado 2, en el plazo de dos meses a partir de
la fecha en que hubiere recibido una solicitud de marca comunitaria, remitira a la Oficina un informe de blsqueda que debera o bien
mencionar las marcas nacionales anteriores asi como las solicitudes de marca nacional anteriores cuya existencia se haya descubierto y
que segun €l art. 8 pudieran oponerse a registro de lamarca comunitaria solicitada, o bien hacer constar que lablsqueda no harevelado
ningun indicio de tales derechos.

4. Los informes de busqueda a que se hace mencion en el apartado 3 deberan elaborarse en un formulario normalizado, preparado
por la Oficina, previa consulta al consgjo de administracién previsto en el art. 126, apartado 1, en lo sucesivo denominado «el consgjo
de administracion». El contenido esencia de dicho formulario se establecerd en el reglamento de gecucion.

5. La Oficina pagara una cantidad determinada a cada servicio central de la propiedad industrial por cada informe de blsqueda
remitido por dicho servicio con arreglo a apartado 3. Tal cantidad, que seréidéntica para cada servicio central, sera determinada por €l
Comité presupuestario mediante decision adoptada por mayoria de tres cuartos de |os representantes de los Estados miembros.

6. La Oficina transmitira sin demora a solicitante de la marca comunitaria € informe de blsqueda comunitaria asi como, si sele
requirieran, los informes de busqueda nacional es que haya recibido en € plazo contemplado en el apartado 3.

7. En el momento de la publicacién de la solicitud de marca comunitaria, que no podra efectuarse antes de que expire €l plazo de un
mes a partir de lafecha en que la Oficinatransmitalos informes de blsqueda al solicitante, la Oficinainformara de la publicacion dela
solicitud de marca comunitaria alostitulares de las marcas comunitarias o de solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas
en el informe de blsqueda comunitaria.

SECCION TERCERA. Publicacion delasolicitud

Articulo 39. Publicacion delasolicitud

1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitariay si € plazo mencionado en el art. 38, apartado
7, hatranscurrido, se publicarédla solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo a art. 37.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo al art. 37, la resolucion desestimatoria se publicard cuando
sea definitiva

SECCION CUARTA. Observaciones de tercerosy oposicion
Articulo 40. Observaciones de terceros
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1. Cualquier personafisicaojuridica, asi como las agrupaciones que representen afabricantes, productores, prestatarios de servicios,
comerciantes o consumidores, podran dirigir ala Oficina, traslapublicacion delasolicitud de marcacomunitaria, observaciones escritas
precisando los motivos segun los cuales procede denegar de oficio el registro de lamarcay, en especial, los motivos en virtud del art.
7. No adquirirén la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarén al solicitante, que podratomar posicién.

Articulo 41. Oposicion

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

a) en los casos del art. 8, apartados 1y 5, los titulares de las marcas anteriores contempladas en €l art. 8, apartado 2, asi como los
licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas:

b) en los casos ddl art. 8, apartado 3, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado:

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

2. Podra también presentarse oposicion a registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicacién
de una solicitud modificada con arreglo ala segunda frase del art. 43, apartado 2.

3. La oposicion deberd presentarse en escrito motivado. Solo se tendra por presentada una vez pagada |a tasa de oposicion. En un
plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposicién podra alegar en su apoyo hechaos, pruebas y observaciones.

Articulo 42. Examen de la oposicion

1. En €l curso del examen de la oposicidn, laOficinainvitara alas partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado
por ellale presenten observaciones con respecto alas comunicaciones de las demés partes o de la propia Oficina.

2. A instanciadel solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposicidn presentard la prueba de
gue, en el curso de los cinco afios anteriores a la publicacion de la solicitud de marca comunitaria, |a marca comunitaria anterior ha
sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o 10s servicios paralos cuales esté registraday en los que se base la
oposicion, o de que existan causas justificativas paralafatade uso, con tal de que en esafechala marca anterior esté registradadesde al
menos cinco afios antes. A falta de dicha prueba, se desestimarala oposicion. Si lamarca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado
para una parte de los productos o de los servicios paralos cuales esté registrada, solo se considerara registrada, alos fines del examen
de laoposicion, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicara a las marcas nacional es anteriores contempladas en €l art. 8, apartado 2, letra @), entendiéndose que €l
uso en la Comunidad queda sustituido por €l uso en el Estado miembro en € que esté protegida la marcanacional anterior.

4. Si lojuzgara ttil, la Oficinainvitara alas partes a una conciliacion.

5. Si del examen de la oposicion resultara que €l registro de la marca esta excluido para la totalidad o para parte de los productos
0 servicios para los cuaes la marca comunitaria se solicita, la solicitud sera desestimada para los productos o |os servicios de que se
trate. En caso contrario, sera desestimada la oposicion.

6. Laresolucion de desestimacion de la solicitud se publicard cuando sea definitiva.

SECCION QUINTA. Retirada, limitacion, modificacion y division de lasolicitud

Articulo 43. Retirada, limitacion y modificacion de la solicitud

1. El solicitante podra en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de |os productos o servicios que
aquella contenga. Si lasolicitud yahasido publicada, laretirada o la limitacion se publicaran también.

2. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria solo podra ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar e nombre
y la direccion del solicitante, faltas de expresién o de transcripcion o errores manifiestos, siempre que tal rectificacién no afecte
sustancialmente alamarcani amplie lalistade productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran alarepresentacion de lamarca
o alalista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicacion de la solicitud, esta se publicara tal como quede
unavez modificada.

Articulo 44. Division delasolicitud

1. El solicitante podradividir lasolicitud declarando que una parte de los productos o servicios incluidos en lasolicitud inicial seran
objeto de una o més solicitudes divisionales. Los productos y servicios de la solicitud divisional no podran coincidir con los productos
0 servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

2. Ladeclaracion de division no sera admisible:
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a) s, en €l caso de que se haya presentado una oposicion contrala solicitud inicial, dicha declaracion tiene el efecto de producir una
division entre los productos o servicios contra los que se presenta la oposicion, hasta que la resolucion de la divisidon de oposicidn sea
yadefinitiva o hasta que se abandone el procedimiento de oposicion;

b) durante los periodos previstos en € reglamento de g ecucion.

3. Ladeclaracion de division deberd gjustarse alas disposiciones previstas en el reglamento de gjecucion.

4. Ladeclaracién de division estara sujeta al pago de unatasa.

La declaracion solo sera efectiva cuando se haya abonado dichatasa.

5. Ladivision tendraefecto en lafechaen que setranscribaalos expedientes conservados por laOficinarelativosalasolicitud inicial .

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

7. Lasolicitud divisional conservaralafecha de presentacion y las fechas de prioridad y antigliedad de la solicitud inicial.

SECCION SEXTA. Registro
Articulo 45. Registro

Cuando la solicitud se gjuste alo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo sefialado en el art. 41, apartado 1, no se
hubi ere presentado ninguna oposi ¢idn o, habiéndose presentado oposicion, esta hubiere sido desestimada mediante resol ucion definitiva,
seregistraralamarca como marcacomunitaria, sempre que en el plazo establecido se haya abonado latasa deregistro. Si en el referido
plazo no se hubiere abonado latasa, se considerararetiradalasolicitud.

TITULOV. VIGENCIA, RENOVACION, MODIFICACION Y DIVISION DE LA MARCA
COMUNITARIA
Articulo 46. Vigenciadel registro

Lavigencia del registro de la marca comunitaria seré de diez afios a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud. El registro
podrarenovarse, conforme a art. 47, por periodos de diez afios.

Articulo 47. Renovacion
1. El registro de la marca comunitaria se renovara a peticion del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por
él, con tal de que se hayan pagado |as tasas.

2. LaOficinainformaraal titular delamarcacomunitariay atodo titular de un derecho registrado sobre la marcacomunitariaacerca
de la expiracion del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiracion. La Oficina no incurrird en responsabilidad alguna por
laausencia de dichainformacion.

3. Lasolicitud de renovacion deberd presentarse en un plazo de seis meses que expirara €l Gltimo dia del mes en cuyo transcurso
termine € periodo de proteccion. En ese plazo deberén también abonarse lastasas. A fatade ello, la solicitud podré presentarse todavia
y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzara acontar €l diasiguiente a diaa que serefiere laprimerafrase,
todo ello condicionado a pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

4. Si lasolicitud se presentare o las tasas se abonaren Uinicamente para parte de los productos o de |os servicios para los cuales esté
registrada la marca comunitaria, €l registro solo se renovara paralos productos o |os servicios de que se trate.

5. Larenovacion surtira efecto €l diasiguiente al de lafecha de expiracion del registro. Larenovacién seraregistrada.

Articulo 48. Modificacion
1. La marca comunitaria no se modificard en el Registro durante el periodo de vigencia ddl registro, ni tampoco cuando este se
renueve.

2. No obstante, si lamarca comunitariaincluyerael nombrey la direccion del titular, cualquier modificacion de estos que no afecte
sustancialmente alaidentidad de lamarcata como fue registrada originariamente, podraregistrarse ainstancia del titular.

3. La publicacion del registro de la modificacion contendra una reproduccién de la marca comunitaria modificada. Los terceros
cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificacion podran impugnar €l registro de esta en un plazo de tres meses a partir
delapublicacion.

Articulo 49. Division del registro
1. El titular de la marca comunitaria podra dividir €l registro declarando que algunos de los productos o servicios incluidos en el
registro inicial serén objeto de uno o mas registros divisionales.
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Los productos o servicios del registro divisional no podran coincidir con los productos o servicios que se mantengan en €l registro
inicial o estén contenidos en otros registros divisionales.

2. Ladeclaracion de division no sera admisible:

a) s, en €l caso deque se hayapresentado enlaOficinaunasolicitud de caducidad o nulidad contrael registroinicial, dichadeclaracion
tiene el efecto de producir unadivisién entre los productos o servicios contralos que se dirige la solicitud de caducidad o nulidad, hasta
que laresolucion de la division de anulacion sea ya definitiva o hasta que concluya el procedimiento de otra manera;

b) si, en el caso de que se haya presentado una demanda de reconvencién por caducidad o por nulidad en una accién ante un tribunal
de marcas comunitarias, dicha declaracién tiene el efecto de producir una divisién entre los productos y servicios contra los que se
presenta esta demanda de reconvencion, hasta que no se haya inscrito en € registro la mencién de la resolucion del tribunal de marcas
comunitarias, de conformidad con lo dispuesto en €l art. 100, apartado 6.

3. Ladeclaracion de division deberd ajustarse a las disposiciones previstas en el reglamento de ejecucion.
4. Ladeclaracion de divisién estara sujeta a pago de unatasa.

La declaracion solo sera efectiva cuando se haya abonado dichatasa.

5. Ladivision tendra efectos en la fecha de inscripcion en €l registro.

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

7. El registro divisional conservaralafecha de presentaciony las fechas de prioridad y antigliedad del registro inicial.

TITULOVI. RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD
SECCION PRIMERA. Renuncia

Articulo 50. Renuncia

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

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

3. S en & Registro se hallara inscrito algin derecho, la renuncia solo podré registrarse con e consentimiento del titular de ese
derecho. Si en e Registro se hallarainscrita unalicencia, larenunciasolo seregistrarasi € titular de lamarca acredita haber informado
al licenciatario de su intencion de renunciar; lainscripcion se hard al término del plazo establecido en el reglamento de gjecucion.

SECCION SEGUNDA. Causas de caducidad
Articulo 51. Causas de caducidad

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

a) s, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los
productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso: sin embargo, nadie podra
alegar la caducidad de unamarca comunitariasi, en el intervalo entre laexpiracion del periodo sefialado y la presentacion delasolicitud
o delademandade reconvencion, se hubierainiciado o reanudado un uso efectivo delamarca: no obstante, el comienzo o lareanudacion
del uso en un plazo de tres meses anterior ala presentacion de la solicitud o demanda de reconvencion, plazo que empezara en fecha
no anterior alade expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios de falta de uso, no se tomara en cuenta si |os preparativos para
el comienzo o la reanudacion del uso se hubieren producido después de haber conocido € titular que podia ser presentada la solicitud
o lademanda de reconvencién:

b) si, por laactividad o lainactividad de su titular, lamarca se ha convertido en la designacion usua en € comercio de un producto
0 de un servicio para el que esté registrada:

¢) si, aconsecuencia del uso que haga de lamisma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o
los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir a publico a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o
la procedencia geogréfica de esos productos o de esos servicios.

2. Si lacausa de caducidad solamente existiera para una parte de | os productos o de |os servicios paralos que esté registradalamarca
comunitaria, se declararala caducidad de los derechos del titular solo paralos productos o |os servicios de que se trate.

SECCION TERCERA. Causas de nulidad
Articulo 52. Causas de nulidad absoluta
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1. La nulidad de la marca comunitaria se declarard, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de
reconvencién en unaaccion por violacion de marca

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del art. 7;
b) cuando, a presentar la solicitud de lamarca, el solicitante hubiera actuado de malafe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado |la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en €l art. 7, apartado 1, letras
b), ¢) o d), no podra ser declarada nula si, por €l uso que se haya hecho de €ella, hubiera adquirido después de su registro un caracter
distintivo paralos productos o |os servicios paralos cuales esté registrada.

3. Si lacausa de nulidad existiera tnicamente para una parte de los productos o de |os servicios para los que esté registradalamarca
comunitaria, la nulidad de la marca solo podréa declararse paralos productos o |os servicios de que se trate.

Articulo 53. Causas de nulidad relativa

1. Lamarca comunitaria se declarara nula mediante solicitud presentada ante la Oficina 0 mediante una demanda de reconvencion
€en unaaccion por violacion de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el art. 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en |os apartados
1 o5 dedicho articulo;

b) cuando exista una marca contemplada en el art. 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
¢) cuando exista un derecho anterior contemplado en el art. 8, apartado 4, y se cumplan las condi ciones enunciadas en dicho apartado.

2. La marca comunitaria también se declarard nula mediante solicitud presentada ante la Oficina 0 mediante una demanda de
reconvencién en una accion por violacion de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la
legislacion comunitaria o al Derecho nacional que regulala proteccién de estos derechos, y, en particular, de:

a) un derecho a nombre;

b) un derecho alaimagen;

C) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial.

3. Lamarca comunitaria no podra declararse nula cuando, antes de la presentacién de la solicitud de nulidad o de la demanda de
reconvencién, € titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro
de esamarca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en |os apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente lanulidad delamarca
comunitaria o presentado demanda de reconvencién en una accion por violacion de marca, no podra presentar otra solicitud de nulidad
ni una demanda de reconvencién fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Seraaplicable e art. 52, apartado 3.
Articulo 54. Caducidad por tolerancia

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

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el art. 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en €l art. 8,
apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en
gue esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podra solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la
marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior paralos productos o |0s servicios paralos cuales se hubiera utilizado la
marca posterior, ano ser que la presentacion de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

3. Enlos casos contemplados en los apartados 1 0 2, €l titular de lamarca comunitaria posterior no podra oponerse al uso del derecho
anterior, apesar de que ese derecho ya no puedainvocarse contrala marca comunitaria posterior.

SECCION CUARTA. Efectosde lacaducidad y de lanulidad
Articulo 55. Efectos de la caducidad y de la nulidad

1. La declaracion de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de

caducidad o de lademanda de reconvencion, la marca comunitaria no tuvo |os efectos sefial ados en el presente Reglamento. A instancia
de parte podra fijarse en la resolucién una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. Ladeclaracion de nulidad, total o parcial, implica que, desde el principio, la marca comunitaria carecio de los efectos sefial ados
en el presente Reglamento.
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3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales rel ativas, bien alos recursos paralareparacion del perjuicio causado por negligencia
o por malafe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca
no afectar&

a) alasresoluciones sobre violacién de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgaday que se hayan €jecutado con anterioridad
alaresolucién de caducidad o de nulidad;

b) alos contratos celebrados con anterioridad a la resolucion de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran gjecutado
con anterioridad a esta resolucion; sin embargo, podra reclamarse por razones de equidad la restitucion de cantidades entregadas en
virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias |o justifiquen.

SECCION QUINTA. Procedimiento de caducidad y de nulidad ante la oficina
Articulo 56. Solicitud de caducidad o de nulidad

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

a) en los casos definidos en los arts. 51 y 52, por cualquier personafisica o juridica, asi como por cualquier agrupacion constituida
parala representacion de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor
delalegislacién que le sea aplicable, tenga capacidad procesal;

b) en los casos definidos en el art. 53, apartado 1, por las personas contempladas en €l art. 41, apartado 1;

¢) en los casos definidos en el art. 53, apartado 2, por lostitulares de |os derechos anteriores alos que se refiere dicha disposicién o
por las personas facultadas a gjercer |os derechos en cuestion en virtud de lalegislacién del Estado miembro correspondiente.

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

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

Articulo 57. Examen delasolicitud

1. En € curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitard a las partes, cuantas veces sea necesario,
a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijara, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las
comunicaciones que emanen de las otras partes.

2. A instancia ddl titular de la marca comunitaria, € titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de
nulidad, aportaré la prueba de que, en €l curso de los cinco afios anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria
anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad paralos productos o los servicios paralos cuales esté registraday en los que
se basala solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esafechalamarca comunitaria
anterior esté registrada desde hace a menos cinco afios. Ademés, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace a
menos cinco afios en la fecha de publicacion de la solicitud de marca comunitaria, €l titular de la marca comunitaria anterior aportara
también la prueba de que las condiciones enunciadas en €l art. 42, apartado 2, se cumplian en esa fecha. A falta de esa prueba, se
desestimard la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos
0 de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerara registrada para
esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicara a las marcas nacionales anteriores contempladas en €l art. 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que €l
uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lojuzgara ttil, la Oficina podrainvitar alas partes a una conciliacion.

5. Si del examen dela solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de lamarca parala
totalidad o para parte de los productos o de los servicios paralos cuales esté registrada, se declararan caducados |os derechos del titular
de la marca comunitaria o se declarara la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se
desestimard la solicitud de caducidad o de nulidad.

6. Seinscribira en el Registro una mencidn de la resolucién de la Oficina sobre la solicitud de caducidad o de nulidad cuando sea
definitiva
TITULO VII. PROCEDIMIENTO DE RECURSO

Articulo 58. Resoluciones que admiten recurso

1. Lasresoluciones de |os examinadores, de las divisiones de oposicion, de ladivision de administracion de marcasy de cuestiones
juridicasy de las divisiones de anulacion admitiran recurso. El recurso tendra efecto suspensivo.

2. Unaresolucion que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes solo podra recurrirse con laresolucion final ,
ano ser que la propia resolucion contemple la posibilidad de un recurso independiente.

Articulo 59. Personas admitidas parainterponer el recurso y como partes en el procedimiento
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Las resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido
desestimadas. Las demés partes en el procedimiento seran parte de oficio en el procedimiento de recurso.

Articulo 60. Plazoy forma

El recurso deberdinterponerse por escrito ante la Oficinaen un plazo de dos meses apartir del diade lanotificacion delaresolucion.
Solo se considerard interpuesto €l recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Debera presentarse un escrito en el que se
expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de lafecha de la notificacion de laresolucion.

Articulo 61. Revision de las resoluciones en |os casos ex parte
1. Cuando la parte que haya presentado €l recurso seala Unica parte en el procedimiento y lainstancia cuya resolucion se impugne
tuviera el recurso por admisible y fundado, esta debera estimarlo.

2. Si no se estimara €l recurso en e plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, debera remitirse inmediatamente €l
recurso alasalade recurso sin pronunciamiento sobre el fondo.

Articulo 62. Revision de las resoluciones en |os casos inter partes
1. Cuando ala parte que ha presentado el recurso se le oponga otray lainstancia cuya resolucion se impugne tuviera el recurso por
admisible y fundado, debera estimarlo.

2. El recurso podra estimarse tnicamente si lainstancia cuyaresolucion se impugna notificaalaotra parte su intencién de estimarlo
y estalo aceptaen el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepcion de la notificacion.

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

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

Articulo 63. Examen del recurso
1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinara si se puede estimar.

2. Durante € examen del recurso, lasalade recurso invitard alas partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo
gue ellamisma les fijarg, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de
las otras partes.

Articulo 64. Resolucion sobre e recurso

1. Examinado €l fondo del recurso, la sala de recurso fallara sobre e recurso. Podrd, o bien gercer las competencias de lainstancia
que dictd la resolucién impugnada, o bien devolver el asunto a dichainstancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dicté la resolucién impugnada, seran
vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolucién de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos
de la causa sean |os mismos.

3. Lasresoluciones de las salas de recurso solo surtirdn efecto a partir de la expiracién del plazo que cita el art. 65, apartado 5, o, si
dentro de dicho plazo se hubierainterpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia, a partir de la desestimacion de dicho recurso.

Articulo 65. Recurso ante e Tribunal de Justicia
1. Contralas resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabra recurso ante € Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundard en incompetencia, en quebrantamiento sustancial deforma, en violacion de Tratado, del presente Reglamento
o de cualquier norma juridicarelativa a su aplicacion, o en desviacion de poder.

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

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

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

6. La Oficina estara obligada a adoptar |as medidas necesarias para dar cumplimiento ala sentencia del Tribunal de Justicia.

TITULOVIII. MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Articulo 66. Marcas comunitarias colectivas

1. Podran constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias asi designadas al efectuarse la presentacion de la
solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociacion que sea su titular, frente alos
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productos o servicios de otras empresas. Podran solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores,
prestadores de servicios 0 comerciantes que, atenor de lalegislacion que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para
ser titulares de derechosy 24.3.2009 ES Diario Oficia delaUnidn Europeal 78/17 obligacionesde cual quier tipo, de celebrar contratos
o deredlizar otros actos juridicos y tengan capacidad procesal, asi como las personas juridicas de derecho publico.

2. No obstante lo dispuesto en €l art. 7, apartado 1, letrac), podrén constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo a apartado
1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para sefialar la procedencia geografica de los productos o de los
servicios. El derecho conferido por lamarca colectiva no permitiraasu titular prohibir aun tercero el uso en el comercio de tales signos
o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a practicas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha
marca no podra oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominacion geogréfica.

3. Lasdisposiciones del presente Reglamento se aplicaran alas marcas comunitarias colectivas, salvo disposicion contraria prevista
enlosarts. 67 a74.

Articulo 67. Reglamento de uso de lamarca
1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberd presentar un reglamento de uso en € plazo establecido.

2. El reglamento de uso indicara las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de &filiacion a la asociacion asi
como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a
gue serefiere e art. 66, apartado 2, deberd autorizar a cual quier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geogréficade
gue se trate, a hacerse miembro de la asociacion titular de lamarca.

Articulo 68. Desestimacion de la solicitud

1. Ademas de por los motivos de desestimacion de una solicitud de marca comunitaria previstos en los arts. 36 y 37, la solicitud
de marca comunitaria colectiva se desestimara cuando no se cumpla lo dispuesto en los arts. 66 0 67 0 si el reglamento de uso fuere
contrario a orden publico o alas buenas costumbres.

2. Lasolicitud de marca comunitaria colectiva sera desestimada ademas cuando se corra €l riesgo deinducir al pablico aerror sobre
el carécter o € significado de lamarca, en particular cuando pueda dar laimpresién de ser algo distinto de una marca col ectiva.

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

Articulo 69. Observaciones de terceros

Ademas de |os casos mencionados en € art. 40, cualquier persona o agrupacion de las contempladas en dicho articulo podra dirigir
a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial segin el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera
desestimarse en virtud del art. 68.

Articulo 70. Uso delamarca

El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca sera conforme a las
disposiciones del presente Reglamento siempre que se cumplan las deméas condiciones a las que este somete el uso de la marca
comunitaria.

Articulo 71. Modificacion del reglamento de uso de lamarca
1. El titular de la marca comunitaria col ectiva debera someter ala Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. Lamencion de la modificacion no accedera al registro cuando el reglamento de uso modificado no cumplalos requisitos del art.
67 o implique un motivo de desestimacién de los sefidlados en € art. 68.

3. Al reglamento de uso modificado seré aplicable €l art. 69.
4. A fines de aplicacion del presente Reglamento, la modificacién del reglamento de uso solo surtira efecto a partir de lafecha de
inscripcion en € registro de la mencion de modificacion.

Articulo 72. Ejercicio delaaccion por violacion de marca
1. Las disposiciones del art. 22, apartados 3y 4, relativas alos derechos de los licenciatarios se aplicaran asimismo atoda persona
facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.

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

Articulo 73. Causas de caducidad

Ademésdepor las causas de caducidad sefidladasen el art. 51, se declararan caducados|osderechosdel titular delamarcacomunitaria
colectiva mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en unaaccion por violacion de marca,
Si:
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a) el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de
uso estipuladas por € reglamento de uso, cuya modificacion hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro:

b) a consecuenciadel uso realizado por € titular de lamarca, esta puedainducir a publico aerror con arreglo al art. 68, apartado 2:

¢) lamodificacion del reglamento de uso se hubiera mencionado en €l registro contraviniendo las disposiciones del art. 71, apartado
2, salvo s € titular de la marca, mediante una nueva modificacion del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por
dichas disposiciones.

Articulo 74. Causas de nulidad

Ademésde por |as causas de nulidad sefialadas en los arts. 52 y 53, se declararalanulidad de lamarca comunitaria colectivamediante
solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en una accion por violacién de marca, si hubiera sido
registradaen contradelo dispuesto en el art. 68, salvo si €l titular delamarca, por unamodificacion del reglamento de uso, seconformara
alosrequisitos fijados por las citadas disposiciones.

TITULOIX. DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO
SECCION PRIMERA. Disposiciones generales

Articulo 75. Motivacion de las resoluciones
Las resoluciones de la Oficina se motivaran. Solamente podran fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido
pronunciarse.

Articulo 76. Examen de oficio de los hechos

1. En € curso del procedimiento, la Oficina procederd al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegacion relativos de registro, el examen se limitard alos medios alegados 'y a las solicitudes presentadas por |as partes.

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

Articulo 77. Procedimiento oral
1. LaOficinautilizard el procedimiento oral, bien de oficio, bien ainstancia de alguna de | as partes en €l procedimiento, a condicion
de que lo juzgue Util.

2. El procedimiento ora ante los examinadores, la divisién de oposicién y la division de administracion de marcasy de cuestiones
juridicas no serd publico.

3. El procedimiento oral, incluidala lectura de la resolucion, sera piblico ante la division de anulacion y las salas de recurso, salvo
decision contraria de lainstancia ante la que se plantee €l caso, cuando la publicidad pudiera entrafiar, en particular para alguna de las
partes del procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

Articulo 78. Instruccion

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

b) solicitud de informacion:

C) presentacion de documentos'y de muestras:

d) audiencia de testigos:

€) peritgje:

f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo alalegislacion del Estado en que
se realicen, tengan efectos equival entes.

2. El servicio ante el que se presente el caso podra encargar a uno de sus miembros que proceda a las diligencias de instruccion.

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

4. Seinformara a las partes de la audiencia de testigos o peritos ante la Oficina. Las partes tendran derecho a estar presentesy a
formular preguntas a testigo o a perito.

Articulo 79. Notificacion

LaOficinanotificardde oficio todas|as resol uciones e invitaciones acomparecer ante ella, asi como las comuni caciones que abran un
plazo o cuya notificacién esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por el reglamento de gjecucidn, o establecida
por e presidente de la Oficina.

Articulo 80. Anulaciony revocacion

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - D. JOSE RAMON 22 © Lefebvre-El Derecho, SA.
MORATALLA



1. Cuando laOficinaefectle unainscripcion en el registro o adopte unaresol ucién af ectadas por un error evidenteen el procedimiento
gue sea imputable a la Oficina, esta anulara la inscripcion o revocara la resolucion. Si existe una sola parte en €l procedimiento y la
inscripcion o €l acto lesionan sus derechos, la anulacion o revocacidn deberan efectuarse incluso s € error no fuera evidente para dicha
parte.

2. La anulacion o revocacion a que se refiere € apartado 1, las efectuard, de oficio o0 a instancia de una de las partes en €
procedimiento, el drgano que haya ef ectuado lainscripcion o adoptado laresolucién. Laanulacion o revocacion se adoptarén en un plazo
de seis meses desde la fecha de inscripcion en €l registro o de adopcién de la resolucién, una vez oidas las partes en el procedimiento
asi como los posibles titulares de derechos sobre la marca comunitaria en cuestion que estén inscritos en el registro.

3. El presente articulo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme a los arts. 58 y 65, y
de la posibilidad de que, en las formas y condiciones fijadas por €l reglamento de gecucion, se corrijan los errores linglisticos o de
transcripcion y los errores manifiestos en las decisiones de la Oficina asi como los errores imputables ala Oficina en el registro de la
marca o en la publicacion del registro.

Articulo 81. Restitutio in integrum

1. El solicitante o €l titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo
demostrado todaladiligenciarequeridapor las circunstancias, no hubierapodido respetar un plazo con respecto alaOficina, sera, previa
peticién, restablecido en sus derechos si laimposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de |as disposiciones del
presente Reglamento, |a pérdida de un derecho o de una via de recurso.

2. Lapeticién debera presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido debera
cumplirse en ese plazo. Lapeticién solo serd admisible en €l plazo de un afio a partir de la expiracion del plazo incumplido.

Si se hubiere dgjado de presentar la solicitud de renovacion de registro o de abonar |as tasas de renovacion, se deducira del periodo
de un afio € plazo suplementario de seis meses a que serefiere el art. 47, apartado 3, tercera frase.

3. La peticion debera estar motivada e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Solo se tendra por
presentada cuando se haya pagado latasa restitutio in integrum.

4. Resolvera acerca de la peticion el 6rgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente articulo no serén aplicables alos plazos sefialados en el apartado 2 del presente articulo, en el art.
41, gpartados 1y 3,y en el art. 82.

6. Cuando se restablezca en sus derechos a solicitante o a titular de una marca comunitaria, no podra alegar sus derechos contra
un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar alamarca
comunitariadurante €l periodo comprendido entrela pérdida del derecho sobrelasolicitud o sobrelamarcacomunitariay lapublicacion
de lamencion del restablecimiento de ese derecho.

7. Contralaresolucion que restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria podra interponer terceria,
en un plazo de dos meses contados desde la fecha de publicacion de la mencién de restablecimiento del derecho, €l tercero que pueda
prevalerse de la disposicion del apartado 6.

8. El presente articulo no afectara al derecho de un Estado miembro aotorgar larestitutio in integrum por lo que respectaalos plazos
previstos por € presente Reglamento que deban observarse con respecto alas autoridades de dicho Estado.

Articulo 82. Prosecucion del procedimiento

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

2. El presente articulo no serd aplicable a los plazos previstos en € art. 25, apartado 3, en el art. 27, en € art. 29, apartado 1, en €l
art. 33, apartado 1, en el art. 36, apartado 2, en € art. 41, en € art. 42, en el art. 47, apartado 3, en €l art. 60, en el art. 62, en € art. 65,
apartado 5, en € art. 81, en € art. 112, asi como alos plazos previstos en €l presente articulo y a los plazos previstos en €l reglamento
de gecucion parareivindicar, tras el deposito de la solicitud, una prioridad conforme al art. 30, una prioridad de exposicion conforme
al art. 33 o una antigtiedad conforme al art. 34.

3. Resolverd acercade la solicitud € érgano que sea competente para pronunciarse sobre €l acto omitido.
4. En caso de quelaOficinaestimaralasolicitud, las consecuencias delainobservanciadel plazo se consideraran como no producidas.

5. En caso de que la Oficinarechazarala solicitud, serd reembolsada la tasa.

Articulo 83. Referenciaalos principios generales
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En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, en el reglamento de gecucion, en el reglamento relativo
alastasas 0 en el reglamento de procedimiento de |as salas de recurso, la Oficina tomaré en consideracion | os principios generalmente
admitidos en la materia por los Estados miembros.

Articulo 84. Fin de las obligaciones financieras

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

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

3. El plazo previsto en los apartados 1 y 2 seinterrumpira, en el caso contemplado en el apartado 1, mediante requerimiento de pago
delatasay, en € caso contemplado en el apartado 2, mediante instancia escrita con € fin de hacer valer ese derecho. El plazo volvera
a contar desde la fecha de su interrupcién. Expirard a més tardar a término de un periodo de seis afios calculado a partir del final del
ao civil en que comenzd inicialmente, a no ser que se haya entablado una accion ante |os tribunales para hacer valer ese derecho; en
tal caso, €l plazo expirara en fechano anterior a término de un periodo de un afio calculado a partir de lafechaen la que laresolucién
haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

SECCION SEGUNDA. Costas
Articulo 85. Reparto de gastos

1. Recaeran en la parte vencida en un procedimiento de oposicién, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la
otra parte, asi como, sin perjuicio de lo dispuesto en € art. 119, apartado 6, todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido
imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estanciay la remuneracion de un agente, asesor 0
abogado, sin exceder lastarifasfijadas para cadatipo de gastos de acuerdo con las condi ciones estipul adas en el reglamento de € ecucion.

2. No obstante, en la medida en que |as partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida
en que la equidad lo exija, la divisidn de oposicion, la divisién de anulacion o la sala de recurso dispondra que 1os gastos se repartan
de otro modo.

3. Recaeran en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposicién, la solicitud de caducidad o de nulidad o €
recurso, 0 no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin a procedimiento, las tasas asi como los
gastos sufragados por |a otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

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

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

6. Ladivision de oposicion o la divisién de anulacion o la sala de recurso fijardn la cuantia de los gastos que deban devolverse en
virtud de los apartados anteriores cuando estos consistan (inicamente en las tasas pagadas a la Oficinay los gastos de representacion.
En todos los demés casos, € secretario de la sala de recurso o un miembro del personal de la divisién de oposicién o de ladivision de
anulacion fijaralacuantiade los gastos que deban reembol sarse previasolicitud. Lapeticion solo seraadmisible en el plazo de dos meses
a partir de lafecha en que la decision parala que se solicita lafijacion de |os gastos sea definitiva. A instancia presentada en el plazo
establ ecido, esta cuantia podra modificarse por resolucién deladivisién de oposicion o deladivision de anulacion o delasalade recurso.

Articulo 86. Ejecucion de las resoluciones que fijen la cuantia de | os gastos
1. Todaresolucion definitiva de la Oficina por la que se fije la cuantia de | os gastos tendra caracter gjecutivo.

2. La gjecucion forzosa se regira por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se
consignara la orden de g ecucion, sin mas control que el de la verificacion de la autenticidad del titulo, por la autoridad nacional que
designe atal efecto € Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el cua dard conocimiento de dicha autoridad ala Oficinay al
Tribunal de Justicia.

3. Cumplidos estos trémites a instancia de la parte interesada, esta podré perseguir la g ecucion forzosa pidiendo directamente la
intervencién del érgano competente, segiin lalegislacion nacional.

4. Lagjecucion forzosa solo podré suspenderse en virtud de resolucién del Tribunal de Justicia. Sin embargo, €l control delavalidez
de las medidas de gjecucion sera competencia de los tribunales del pais de que se trate.

SECCION TERCERA. Informacion al publico y alas autoridades de |os estados miembros

Articulo 87. Registro de marcas comunitarias

LaOficinallevaraun registro, denominado Registro de marcas comunitarias, en €l que seinscribiran lasindicaciones que, con arreglo
al presente Reglamento o al reglamento de ejecucion, deban registrarse o mencionarse. El Registro estara abierto para consulta publica.

Articulo 88. Consulta publica

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - D. JOSE RAMON 24 © Lefebvre-El Derecho, SA.
MORATALLA



1. Losexpedientesrel ativosasolicitudes de marcas comunitarias que no se hayan publicado todavia, solo podrén abrirse paraconsulta
publica con el consentimiento del solicitante.

2. Quienquiera que pruebe que € solicitante de una marca comunitaria ha afirmado que tras €l registro de la marcava a prevalerse
de este en su contra, podra consultar el expediente antes de la publicacion de lasolicitud y sin el consentimiento del solicitante.

3. Unavez publicadalasolicitud de marca comunitaria, los expedientes de esta solicitud y delamarcacomunitaria se abriran, cuando
asi se solicite, para consulta publica.

4. Sin embargo, cuando se abran los expedientes para consulta publica conforme a apartado 2 o 3, determinados documentos podran
excluirse de los mismos segun las disposiciones del reglamento de g ecucion.

Articulo 89. Publicaciones periddicas
La Oficina publicara periddicamente:

a) un boletin de marcas comunitarias que contendra |as inscripciones que se hayan hecho en €l Registro de marcas comunitarias, asi
como todas las deméds indicaciones cuya publicacion sea preceptiva con arreglo a presente Reglamento o al reglamento de gjecucion;

b) undiario oficial que contendralascomunicacionesy lasinformacionesde caracter general que emanen del presidente delaOficina,
asi como cualquier otrainformacion relativa a presente Reglamento y a su aplicacion.

Articulo 90. Cooperacion administrativa

Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las legislaciones nacionales, la Oficinay las jurisdicciones u otras
autoridades competentes de los Estados miembros se asistiran mutuamente, previa solicitud, facilitandose informacién o expedientes.
Cuando la Oficina remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalias 0 a los servicios centrales de la propiedad industrial, la
comunicacion no estara sometida a las restricciones establecidas en el art. 88.

Articulo 91. Intercambio de publicaciones

1. LaOficinay losservicios centralesde lapropiedad industrial delos Estados miembrosintercambiaran entre ellos, previasolicitud,
para sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios g emplares de sus respectivas publicaciones.

2. LaOficina podra celebrar acuerdos que se refieran a intercambio o al envio de publicaciones.

SECCION CUARTA. Representacion

Articulo 92. Principios generales relativos a la representacion
1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendra obligacion de hacerse representar ante la Oficina.

2. Sin perjuicio delo dispuesto en lasegundafrase del apartado 3, |as personasfisicasy juridicas que no tengan ni domicilio, ni sede,
ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deberan hacerse representar ante la Oficina con arreglo al
art. 93, apartado 1, en cualquiera de los procedimientos creados por €l presente Reglamento, salvo parala presentacion de una solicitud
de marca comunitaria, pudiendo establecerse otras excepciones en el reglamento de gjecucion.

3. Las personas fisicas y juridicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivoy serio en
la Comunidad, podrén actuar, ante la Oficina, por medio de un empleado. El empleado que actlie por cuenta de alguna personajuridica
de las contempladas en el presente apartado podré actuar también para otras personas juridicas que estén econdémicamente vinculadas
aaguella, incluso si estas otras personas juridicas no tuvieren domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivoy serio
en la Comunidad.

4. El reglamento de gjecucion fijara cuando y en qué condiciones un empleado debera presentar a la Oficina un poder firmado que
deba integrarse en €l expediente.

Articulo 93. Representacion profesional
1. Larepresentacion de personas fisicas o juridicas ante la Oficina solamente podran ostentarla:

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

b) los representantes autorizados inscritos en unalista que atal efecto llevara la Oficina. El reglamento de gjecucion fijard cudndo
y en qué condiciones |os representantes ante la Oficina deberan presentar a la misma Oficina un poder firmado que deba integrarse
en el expediente.

L os representantes ante |a Oficina depositaran en esta un poder firmado, que deberdintegrarse en el expedientey cuyas modalidades
se precisarén en el reglamento de ejecucion.

2. Podrainscribirse en lalista de representantes autorizados toda persona fisica que:
a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros:

b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad:
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¢) estéfacultada pararepresentar, en materiade marcas, apersonasfisicasojuridicasante el servicio central delapropiedad industrial
de un Estado miembro. Cuando, en dicho Estado, tal facultad no esté subordinadaal requisito de unacualificacién profesional especifica,
las personas que soliciten suinscripcién en lalistade la Oficinay que acttien en materiade marcas ante €l servicio central delapropiedad
industrial de dicho Estado, deberan haber gjercido con caracter habitual durante a menos cinco afios. Sin embargo, se dispensara de
esta condicion relativa a gjercicio de la profesion a las personas cuya cualificacion profesional para ostentar la representacion, en
materia de marcas, de personas fisicas o juridicas ante € servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembraos,
esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por dicho Estado.

3. Lainscripcién se hara previainstancia acompafiada de una certificacion facilitada por el servicio central de lapropiedad industrial
del Estado miembro de que se trate, en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.

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

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

b) en casos basados en una situacién especifica, con respecto al requisito contemplado en laletraa) del apartado 2.

5. El reglamento de gecucion definira las condiciones en que se podra dar de baja a una persona de la lista de representantes
autorizados.

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

SECCION PRIMERA. Aplicacion del reglamento (ce) n® 44/2001

Articulo 94. Aplicacion del Reglamento (CE) n° 44/2001

1. Salvo disposicion en contrario del presente Reglamento, serén aplicables alos procedi mientos en materia de marcas comunitarias
y de solicitudes de marca comunitaria, asi como a los procedimientos relativos a acciones simultaneas o sucesivas emprendidas sobre
la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001.

2. Enlo que serefiere alos procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en €l art. 96:
a) no seran aplicables el art. 2, el art. 4, €l art. 5, puntos 1, 3,4y 5, ni € art. 31 del Reglamento (CE) n° 44/2001:

b) los arts. 23 y 24 del Reglamento (CE) n° 44/2001 seran aplicables dentro de los limites previstos en el art. 97, apartado 4, del
presente Reglamento:

c) las disposiciones del capitulo Il del Reglamento (CE) n° 44/ 2001 que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado
miembro se aplicaran también alas personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en é un establecimiento.

SECCION SEGUNDA. Litigios en materia de violacion y de validez de las marcas
comunitarias

Articulo 95. Tribunales de marcas comunitarias

1. Los Estados miembros designaran en sus territorios un nimero tan limitado como sea posible de tribunal es nacionales de primera
y de segundainstancia, en lo sucesivo denominados «tribunal es de marcas comunitarias», encargados de desempefiar |as funciones que
les atribuya el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicard ala Comision, en un plazo de tres afios a partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n°
40/94, una lista de tribunales de marcas comunitarias con indicacién de su denominacion y de su competenciaterritorial.

3. El Estado miembro afectado comunicarasin demoraala Comision cua quier cambio que se produzca después de lacomunicacion
delalista contemplada en €l apartado 2 y relativo al nimero, aladenominacién o ala competenciaterritorial de dichos tribunales.

4. La Comisién notificara a los Estados miembros las informaciones contempladas en los apartados 2 y 3, que se publicaran en €l
Diario Oficial delaUnion Europea.

5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicacion mencionada en € apartado 2, todo procedimiento que resulte de
una accién o demanda de las contempladas en €l art. 96, que, en virtud del art. 97, sea competencia de |os tribunales de aquel Estado,
sellevaraante el tribunal del Estado que tendria competenciaterritorial y de atribucion si se tratara de un procedimiento relativo a una
marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

Articulo 96. Competencia en materia de violacion y de validez

Los tribunales de marcas comunitarias tendrdn competencia exclusiva:

a) para cualquier accién por violaciény -si lalegislacion nacional la admite- por intento de violacion de una marca comunitaria:
b) para las acciones de comprobacion de inexistencia de violacién si lalegislacion nacional las admite:

¢) para cualquier accién entablada araiz de hechos contemplados € art. 9, apartado 3, segunda frase:
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d) paralas demandas de reconvencién por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en € art. 100.

Articulo 97. Competencia internacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento asi como de las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001
aplicables en virtud del art. 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en €l art. 96 se llevaran ante
los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los
Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

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

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran asi domiciliados ni establecidos, |os procedimientos sellevaran ante lostribunales
del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.

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

a) se aplicara @ art. 23 del Reglamento (CE) n° 44/2001 s las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas
comunitarias:

b) se aplicarad art. 24 del Reglamento (CE) n° 44/2001 si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimi entos resultantes de | as acciones y demandas contempladasen €l art. 96, con excepcidn delas accionesde declaracion
de inexistencia de violacion de marca comunitaria, podran también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio
se hubiere cometido €l hecho o €l intento de violacion o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en €l
art. 9, apartado 3, segunda frase.

Articulo 98. Alcance de la competencia

1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el art. 97, apartados 1 a 4, serd competente para
pronunciarse sobre:

a) los hechos de violacion cometidos o que intenten cometerse en € territorio de cualquier Estado miembro;
b) los hechos contemplados en € art. 9, apartado 3, segunda frase, cometidos en € territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el art. 97, apartado 5, sera competente Gnicamente para
pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en €l territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Articulo 99. Presuncion de validez - Defensas en cuanto al fondo

1. Los tribunales de marcas comunitarias reputaran véida la marca comunitaria a no ser que € demandado impugne la validez de
la misma mediante demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad.

2. Lavalidez de una marca comunitaria no podraimpugnarse mediante una accion de comprobacion de inexistencia de violacion.

3. Enlas acciones citadas en €l art. 96, letras @) y ¢), la excepcidn de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada
por una via que no sea la de demanda de reconvencion, sera admisible en la medida en que el demandado alegue que d titular de la
marca comunitaria podria ser desposeido de sus derechos por uso insuficiente 0 que la marca podria ser declarada nula por existir un
derecho anterior del demandado.

Articulo 100. Demanda de reconvencion

1. La demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad Unicamente podra fundamentarse en las causas de caducidad o de
nulidad previstas por € presente Reglamento.

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

3. Si lademanda de reconvencion se interpusiere en un litigio en que €l titular de la marca no fuera parte, sele informarade elloy
podraintervenir en el litigio en las condiciones que marque laley nacional.

4. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se haya presentado una demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad de
lamarca comunitaria, comunicara a la Oficina lafecha en que se haya presentado esa demanda de reconvencion. La Oficinainscribira
el hecho en el Registro de marcas comunitarias.

5. Seran aplicables las disposiciones del art. 57, apartados 2 a 5.

6. Cuando un tribuna de marcas comunitarias haya dictado una resolucion que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una
demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria, se remitird copia de la resolucién a la Oficina.
Cualquieradelaspartes podrasolicitar informacion con respecto aese envio. LaOficinainscribiraen el Registro de marcas comunitarias
lamencidn de laresolucion en las condiciones que sefida el reglamento de gjecucion.
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7. El tribunal de marcas comunitarias ante €l que se presente una demanda de reconvencién por caducidad o por nulidad, podra
suspender su fallo a peticion del titular de la marca comunitariay previa audiencia de las demas partes, e invitar al demandado a que
presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribuna lefijard. De no presentarse lademandaen
ese plazo, se reanudard el procedimiento; se tendra por retirada la demanda de reconvencion. Se aplicara el art. 104, apartado 3.

Articulo 101. Derecho aplicable

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

2. Paratodas las cuestiones que no entren en € ambito de aplicacion del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias
aplicara su ordenamiento juridico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que € presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicaralas normas procesales que sean
aplicables a mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal .

Articulo 102. Sanciones

1. No habiendo razones especiales que |o desaconsgjen, € tribunal de marcas comunitarias que compruebe que e demandado ha
violado o intentado violar una marca comunitaria, dictara providencia para prohibirle que continle sus actos de violacion, o de intento
deviolacién. Asimismo, con arreglo alaley nacional, adoptaralas medidas idéneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibicion.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicara lalegislacion del Estado miembro, incluido su Derecho internacional
privado, en € que se hubieran cometido los actos de violacion o de intento de violacion.

Articulo 103. Medidas provisionalesy cautelares

1. Lasmedidas provisionalesy cautel ares previstas por lalegisliacion de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podran
solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los
tribunal es de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en
cuanto a fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el art. 97, apartados 1, 2, 3 o 4, tendran competencia
para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas a cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de
reconacimiento y de gjecucion de conformidad con € titulo 111 del Reglamento (CE) n° 44/2001 sean aplicables en €l territorio de
cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdiccion poseera dicha competencia.

Articulo 104. Normas especificas en materia de conexion de causas

1. A no ser que existan razones especial es para proseguir el procedimiento, €l tribunal de marcas comunitarias ante el que se hubiere
promovido alguna de las acciones contempladas en el art. 96, con excepcidn de las acciones de comprobacion de inexistencia de
violacion, suspendera su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, 0 a instancia de parte y previa audiencia de las demas, s la
validez de la marca comunitaria ya se hallaraimpugnada mediante demanda de reconvencion ante otro tribunal de marcas comunitarias
o s ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales paraproseguir €l procedimiento, laOficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad,
suspendera su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o ainstancia de parte y previa audiencia de las demas, si lavalidez de la
marca comunitaria se hallara yaimpugnada mediante demanda de reconvencién ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo,
si una de las partes o solicitara en €l procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias, el tribunal, previa audiencia de las otras
partes en dicho procedimiento, podra suspender el procedimiento. Ental caso, laOficinareanudarael procedimiento pendiente ante ella.

3. El tribunal de marcas comunitarias que suspenda el fallo podra dictar medidas provisionalesy cautelares para el tiempo que dure
la suspension.
Articulo 105. Competencia de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia -

Recurso de casacion

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de
acciones 'y demandas contempladas en el art. 96, podran recurrirse ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

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

3. A lasresoluciones delostribunal es de marcas comunitarias de segundainstancia se aplicaran |l as disposiciones nacional esrel ativas
al recurso de casacion.

SECCION TERCERA. Otros litigios relativos a marcas comunitarias
Articulo 106. Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales
distintos de los tribunales de marcas comunitarias
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1. En & Estado miembro cuyos tribunal es sean competentes de conformidad con el art. 94, apartado 1, |as acciones que no sean las
contempladas en € art. 96 se llevaran ante los tribunales que tendrian competencia territoria y de atribucion si se tratara de acciones
relativas a unamarca nacional registrada en el Estado de que se trate.

2. Cuando, en virtud del art. 94, apartado 1, y del apartado 1 del presente articulo, ningun tribunal tuviere competencia para conocer
de unaaccion distintadelas contempladasen el art. 96 y relativaaunamarcacomunitaria, dichaaccién podrallevarse ante lostribunales
del Estado miembro en & que tenga su sede la Oficina.

Articulo 107. Obligacion del tribunal nacional

El tribunal nacional que hubiere de conocer de unaaccion distintadelas contempladasen € art. 96y relativaaunamarcacomunitaria,
deberé considerar vélida esa marca.

SECCION CUARTA. Disposicion transitoria
Articulo 108. Disposicion transitoria sobre la aplicacion del Reglamento (CE) n° 44/2001

Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001, aplicables en virtud de los articulos precedentes, Gnicamente surtiran efecto
respecto aun Estado miembro de acuerdo con el texto de dicho Reglamento vigente en un determinado momento respecto a ese Estado.

TITULO XI. INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS MIEMBROS
SECCION PRIMERA. Acciones civiles sobre la base de varias marcas
Articulo 109. Acciones civiles simultaneasy sucesivas sobre la base de marcas comunitarias

y de marcas nacionales

1. Cuando se promuevan acciones por violacién de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de
Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre labase de unamarcacomunitariay ante el otro sobre labase de unamarcanacional:

a) e tribunal a que se haya acudido en segundo lugar debera, incluso de oficio, inhibirse afavor de lajurisdiccion ala que se haya
acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y validas para productos o servicios idénticos. El tribunal que
deba inhibirse podra suspender €l juicio cuando medie impugnacion de la competenciadel otro tribunal;

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

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

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

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

SECCION SEGUNDA. Aplicacion del derecho nacional paralaprohibicion del uso demarcas
comunitarias

Articulo 110. Prohibicion del uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposicidn en contrario, € presente Reglamento no afectard al derecho que exista en virtud de lalegislacion de los Estados
miembros a gjercitar acciones por violacion de derechos anteriores con arreglo a art. 8 o a art. 53, apartado 2, contra €l uso de una
marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podran entablarse ya acciones por violacién de derechos anteriores con arreglo a art. 8,
apartados 2 y 4, cuando, en virtud del art. 54, apartado 2, €l titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la
nulidad de la marca comunitaria.

2. Salvo disposicion en contrario, €l presente Reglamento no afectard a derecho a gjercitar, sobre la base del Derecho civil,
administrativo o penal de un Estado miembro o sobre |la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto
prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser
invocado para prohibir el uso de unamarca nacional.

Articulo 111. Derechos anteriores de alcance local

1. El titular de un derecho anterior de alcance local podra oponerse al uso de la marca comunitaria en €l territorio en €l que ese
derecho esté protegido, en lamedida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 dejara de ser aplicable si €l titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, €l uso de
lamarca comunitariaen €l territorio en €l que ese derecho esté protegido, durante cinco afios consecutivos, a no ser que la presentacién
de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de malafe.
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3. El titular de la marca comunitaria no podra oponerse a uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no
pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria.

SECCION TERCERA. Transformacién en solicitud de marca nacional

Articulo 112. Peticion de apertura del procedimiento nacional

1. El solicitante o €l titular de unamarca comunitaria podra pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud
de marca naciond:

a) s lasolicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
b) si lamarca comunitaria dejare de producir efectos.
2. No habratransformacién:

a) cuando € titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en €l
Estado miembro parael que se solicite latransformacion de lamarca comunitaria, esta se haya utilizado en condiciones que constituyan
un uso efectivo en el sentido de lalegislacion de dicho Estado miembro;

b) cuando |o que se pretende seala proteccion en un Estado miembro en €l que, seguin resolucién de laOficinao del tribunal nacional,
pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegacion de registro, de revocacién o de nulidad.

3. A lasolicitud de marca nacional que nazca de la transformacion de una solicitud o de una marca comunitaria, le corresponderd,
en e Estado miembro de que se trate, la fecha de presentacion o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esamarcay, en su caso, la
antigliedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo a art. 34 o a art. 35.

4. En los casos en que la solicitud de marca comunitaria se tuviera por retirada, la Oficina dirigira a solicitante una comunicacion
sefialdndole un plazo de tres meses a partir de esta comunicacion para cursar una peticion de transformacion.

5. Cuando seretire lasolicitud de marca comunitaria o cuando, por haberse inscrito unarenuncia o no renovarse el registro, lamarca
comunitaria deje de producir efectos, la peticidn de transformacion se presentara en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que
se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere dejado de producir efectos € registro de la marca comunitaria.

6. En caso de quelasolicitud de la marca comunitaria sea rechazada medi ante resol ucion de la Oficinao lamarca comunitariadeje de
producir efectos a consecuencia de una resolucion de la Oficina o de un tribunal de marcas comunitarias, la peticién de transformacion
debera presentarse en un plazo de tres meses a partir de lafecha en la que dicha resolucion hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

7. De no presentarse la solicitud en el plazo sefialado, |a disposicion contenidaen el art. 32 dejara de surtir efecto.

Articulo 113. Presentacion, publicacion y transmision de la peticion de transformacion

1. La peticion de transformacion se presentara a la Oficina. Los Estados miembros en los que €l peticionario desee que se abra €l
procedimiento de registro de una marca nacional, se mencionaran en la peticién. No se tendré por presentada la peticion hasta tanto no
se haya abonado la tasa de transformacion.

2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviere publicada, se mencionarg, en su caso, en €l Registro de marcas comunitarias, la
entrada de la peticion de transformacion y se publicara esta peticion de transformacion.

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

Articulo 114. Requisitos formales de la transformacion

1. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la peticién de transformacién, podréa recabar de la Oficina toda
lainformacion adicional relativa a esta peticion que permita a dicho servicio adoptar una decisién sobre la marca nacional resultante
de latransformacion.

2. Lasolicitud o lamarcacomunitaria, transmitidacon arreglo a art. 113, no podra someterse, en cuanto asu forma, por lalegislacion
nacional arequisitos diferentes de los sefialados en el presente Reglamento o en €l reglamento de €jecucidn ni arequisitos adicional es.

3. El servicio central delapropiedad industrial a que setransmitala peticion, podraexigir que, en un plazo que no podra ser inferior
ados meses, € solicitante:

a) abone latasanaciona de depdsito;

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

¢) elijadomicilio en el Estado en cuestién;

d) suministre una reproduccién de la marca en el nimero de gjemplares que sefiale el Estado en cuestion.
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TITULOXII. LA OFICINA
SECCION PRIMERA. Disposiciones generales
Articulo 115. Estatuto juridico

1. LaOficina sera un organismo de la Comunidad. Tendra personalidad juridica.

2. En cada uno de los Estados miembros, poseera la capacidad juridica mas amplia que reconozcan a las personas juridicas las
legislaciones nacionales; podra en especial adquirir o engjenar bienes inmuebles y mueblesy tendré capacidad procesal.

3. LaOficina estara representada por su presidente.

Articulo 116. Personal

1. Sin perjuicio de laaplicacién del art. 136 alos miembros de las salas de recurso, se aplicaran al personal de la Oficinael Estatuto
de los funcionarios de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominado «€l estatuto», el régimen aplicable a los otros agentes
de las Comunidades Europeas y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de comun acuerdo por las instituciones de
las Comunidades Europeas.

2. Los poderes atribuidos a cada institucion por €l Estatuto y por el régimen aplicable alos otros agentes se gjerceran por la Oficina
con respecto a su personal sin perjuicio del art. 125.

Articulo 117. Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas se aplicaraala Oficina

Articulo 118. Responsabilidad
1. Laresponsabilidad contractual de la Oficina se regira por laley aplicable al contrato en cuestion.

2. El Tribunal de Justicia sera competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga una clausula
compromisoriaen tal sentido.

3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina deberd reparar, conforme a los principios generales comunes a los
ordenamientosjuridicos de | os Estados miembros, | os dafios causados por sus servicios o por sus agentes en € g ercicio de susfunciones.

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

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

Articulo 119. Lenguas

1. Las solicitudes de marca comunitaria se presentaran en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.
2. Laslenguas de la Oficina serén: aleman, espafiol, frances, inglés e italiano.

3. El solicitante deberaindicar una segunda lengua, que serd unalengua de la Oficina de la que acepta €l uso, como posible lengua
de procedimiento para los procedimientos de oposicion, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, esta se encargara de que se realice
latraduccién de la solicitud, como se menciona en € art. 26, apartado 1, alalenguaindicada por € solicitante.

4. Cuando €l solicitante de una marca comunitaria seala Uinica parte en un procedimiento ante la Oficina, lalengua de procedimiento
sera aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si la presentacion de la solicitud se hace en una lengua
distinta de las de la Oficina, la Oficina podra enviar comunicaciones por escrito a solicitante en la segunda lengua sefialada por este
en lasolicitud.

5. Los escritos de oposicion y las solicitudes de declaracidn de caducidad o nulidad deberan presentarse en una de las lenguas de
laOficina

6. Si lalengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposicion o en la solicitud de declaracién de caducidad
o nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca comunitaria 0 que la segunda lengua sefialada en el momento de
presentacion de la solicitud, estalengua seralalengua de procedimiento.

Si lalengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposicion o en la solicitud de declaracion de caducidad o
nulidad no fuere ni lalengua de la solicitud de marcani la segundalenguaindicadaen el momento de la presentacion de dicha solicitud,
la parte que haya presentado la oposicidn o que haya solicitado la declaracion de caducidad o nulidad de la marca comunitaria debera
presentar, a sus expensas, una traduccion de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca, siempre que esta sea una lengua
de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en e momento de la presentacion de la solicitud de marca. La traduccion debera
enviarse dentro del plazo establecido en el reglamento de gjecucion. En adelante, la lengua de procedimiento seré aquella ala que se
haya efectuado la traduccién del escrito.
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7. Laspartesenlos procedimientos de oposicién, de caducidad, de nulidad y de recurso podran acordar que lalenguade procedimiento
sea otralenguaoficial dela Comunidad Europea.

Articulo 120. Publicacion e inscripcion en €l registro

1. Las solicitudes de marcacomunitaria, tal y como sedefinen en el art. 26, apartado 1, y cualquier otrainformacion cuya publicacion
prescriba el presente Reglamento o el reglamento de gjecuciédn, se publicaran en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Todaslasinscripcionesen el Registro de marcas comunitarias se efectuarén en todas|aslenguas oficialesdela Comunidad Europea.

3. Encaso deduda, darafeel texto enlalenguadelaOficinaen laque se presento la solicitud de marcacomunitaria. Si lapresentacion
se hizo en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea distinta de las lenguas de la Oficina, dara fe el texto redactado en la
segunda lenguaindicada por € solicitante.

Articulo 121

Los servicios de traduccién necesarios para el funcionamiento de la Oficina se prestaran por el Centro de traduccion de los 6rganos
de laUni6n Europea.

Articulo 122. Control delalegalidad

1. LaComision controlaralalegalidad de los actos del presidente de la Oficina, cuyalegalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho
comunitario, a control por otro érgano, asi como los actos del Comité presupuestario constituido en € seno de la Oficina de acuerdo
con €l art. 138.

2. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 sean ilegales, la Comisidn solicitara su modificacion o su retirada.

3. Cualquieradelos actos, implicito o explicito, aque serefiere el apartado 1, podra ser sometido ala Comisién por cualquier Estado
miembro o cualquier tercero directa e individualmente afectado, afin de que se gerzaun control de su legalidad. Deberarecurrirse ala
Comision en un plazo de un mes apartir del diaen que € interesado haya tenido conocimiento por primeravez del acto en cuestion. La
Comision resolveraen el plazo detres meses. Lafalta de resolucion en dicho plazo equival e aunaresol ucion implicita de desestimacion.

Articulo 123. Acceso alos documentos
1. El Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 30 de mayo de 2001, relativo a acceso del publico
alos documentos del Parlamento Europeo, del Consegjo y de la Comisién [ aplicara alos documentos en poder de la Oficina.

2. El consgjo de administracion adoptard las disposiciones practicas de aplicacion del Reglamento (CE) n° 1049/2001 en lo que
concierne al presente Reglamento.

3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicacion del art. 8 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 podran dar lugar a la
presentacion de unareclamacion al Defensor del Pueblo o alainterposicion de un recurso ante €l Tribunal de Justicia, en las condiciones
previstas, respectivamente, en los arts. 195y 230 del Tratado.

SECCION SEGUNDA. Direccién delaoficina

Articulo 124. Competencias del presidente
1. Deladireccion de la Oficina se encargara un presidente.

2. A tal efecto, € presidente tendra en especia |as siguientes competencias:

a) tomara todas las medidas necesarias, en particular la adopcién de instrucciones administrativas internas y la publicacién de
comunicaciones, con objeto de garantizar € funcionamiento de la Oficing;

b) podra someter a la Comision cualquier proyecto de modificacion del presente Reglamento, del reglamento de gecucion, del
reglamento de procedimiento de |as salas de recurso, del reglamento relativo alastasasy de cualquier otranormativarelativaalamarca
comunitaria, previaaudienciadel consgjo de administraciony, enlo que serefiere a reglamento relativo alastasasy alas disposiciones
presupuestarias del presente Reglamento, previa audiencia del Comité presupuestario;

c) preparard el estado delosingresosy gastos previstos de la Oficinay gjecutara el presupuesto;

d) sometera anualmente un informe de actividad ala Comisién, al Parlamento Europeo y al consejo de administracion;
€) gercera, con respecto a personal, los poderes a que serefiere € art. 116, apartado 2;

f) podra delegar sus poderes.

3. Asistirdn al presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de ausencia o de impedimento del presidente, €l vicepresidente o uno
de los vicepresidentes asumira las funciones de aquel siguiendo el procedimiento fijado por €l consejo de administracion.

Articulo 125. Nombramiento de altos funcionarios

[9] DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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1. El presidente de la Oficina sera nombrado por €l Consgjo sobre la base de una lista de tres candidatos como maximo que haya
elaborado el consgo de administracion. Serarevocado por € Consgjo a propuesta del consgjo de administracion.

2. Laduracion del mandato del presidente sera de cinco afios como maximo. Este mandato sera renovable.

3. El vicepresidente o los vicepresidentes de |a Oficina serén nombrados y revocados segun €l procedimiento previsto en el apartado
1, unavez oido € presidente.

4. El Consgjo gercera el poder disciplinario sobre los funcionarios alos que se refieren los apartados 1 y 3.

SECCION TERCERA. Consgjo de administracion

Articulo 126. Constituciény competencia

1. Se congtituira en la Oficina un consegjo de administracion. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité
presupuestario en la seccidn 5 -Presupuesto y control financiero-, €l consegjo de administracion tendra las competencias que se definen
a continuacion.

2. El consgjo de administracion elaborara las listas de candidatos mencionadas en € art. 125.
3. Asesorara al presidente sobre las materias que sean competencia de la Oficina.

4. Se le consultara antes de la adopcién de las directrices relativas al examen que la Oficina habra de llevar a cabo y en los demés
casos previstos en el presente Reglamento.

5. Si lo considera necesario, podré presentar dictamenesy solicitar informacion a presidentey ala Comisiéon.
Articulo 127. Composicion

1. El consegjo de administracion estard compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisién,
asi como por sus suplentes.

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

Articulo 128. Presidencia
1. El consgo de administracién elegird entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente sustituira
preceptivamente a presidente en caso de impedimento.

2. Laduracion del mandato del presidentey del vicepresidente seré de tres afios. Este mandato sera renovable.
Articulo 129. Sesiones

1. El consgjo de administracién se reunird por convocatoria de su presidente.

2. El presidente de la Oficinatendra voz en las deliberaciones, ano ser que €l consejo de administracién decida otra cosa.

3. El consgjo de administracién se reunird en sesion ordinaria una vez al afio; ademas, se reunird por iniciativa de su presidente o
apeticién de la Comision o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consgjo de administracion adoptara su reglamento interno.
5. El consegjo de administracion tomara sus acuerdos por mayoria simple de |os representantes de |os Estados miembraos.

Sin embargo, |os acuerdos cuya adopcion correspondaa consejo de administracion en virtud del art. 125, apartados 1y 3, requerirén
lamayoria de tres cuartos de los representantes de | os Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendr& un solo voto.

6. El consegjo de administracién podrainvitar a observadores para que participen en sus sesiones.

7. LaOficina se encargara de la secretaria del consejo de administracion.

SECCION CUARTA. Aplicacion de los procedimientos
Articulo 130. Competencia

Paratomar cualquier decision en el marco de |os procedimientos establecidos en el presente Reglamento, serdn competentes:
a) los examinadores;

b) las divisiones de oposicion;

¢) ladivision de administracion de marcas 'y de cuestiones juridicas,

d) las divisiones de anulacion;

€) las salas de recurso.

Articulo 131. Examinadores
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L os examinadores tendrén competencia para adoptar en nombre de la Oficina cual esquiera resol uciones con respecto alas solicitudes
de registro de marcas comunitarias, incluidos los asuntos a que se refieren los arts. 36, 37 y 68, excepto cuando ello sea competencia
de unadivision de oposicion.

Articulo 132. Divisiones de oposicion

1. Lasdivisiones de oposicidn tendran competencia para adoptar cual esquiera resol uciones sobre oposicion a solicitudes de registro
de marcas comunitarias.

2. Las divisiones de oposicion adoptarn sus resol uciones en composicion de tres miembros. Al menos uno de ellos serajurista. En
determinados casos que se especificaran en el reglamento de g ecucién, las decisiones se adoptaran por un solo miembro.

Articulo 133. Division de administracion de marcasy de cuestiones juridicas

1. Ladivision de administracién de marcas y de cuestiones juridicas tendra competencia para adoptar cualesquiera resoluciones
exigidas por el presente Reglamento que no sean competencia de un examinador, una division de oposicion o unadivision de anulacion.
Sera competente en particul ar paraadoptar cual esquiera resol uciones sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de marcas
comunitarias.

2. Dichadivisién tendrd también competencia parallevar lalista de representantes autorizados que se mencionaen €l art. 93.

3. Las resoluciones de la divisién serén adoptadas por uno de los miembros de la misma.

Articulo 134. Divisiones de anulacion

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

2. Las divisiones de anulacién adoptaran sus resoluciones en composicion de tres miembros. Al menos uno de ellos serajurista. En
determinados casos que se especificaran en el reglamento de g ecucién, las decisiones se adoptaran por un solo miembro.

Articulo 135. Salas de recurso

1. Las salas de recurso tendran competencia para pronunciarse sobre 10s recursos interpuestos contra las resoluciones de los
examinadores, de las divisiones de oposicion, de la division de administracion de marcas 'y de cuestiones juridicas y de las divisiones
de anulacion.

2. Las salas de recurso adoptardn sus resoluciones en composicién de tres miembros. Al menos dos de dichos miembros serén
juristas. En determinados casos, |as resoluciones se adoptaran en composicion de sala ampliada, presidida por e presidente de las salas
de recurso, 0 se adoptaran por un solo miembro, que debera ser jurista.

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

a) por la autoridad de las salas de recurso establecida con arreglo al reglamento interno de las salas a que se hace mencion en €
art. 162, apartado 3, o bien

b) por lasalaque lleve & asunto.

4. La composicion de la sala ampliada y las normas relativas a la remision de asuntos se estableceran en el reglamento interno de
las salas aque serefiere e art. 162, apartado 3.

5. Paradeterminar |os casos especificos que seran competencia de un solo miembro deberatenerse en cuentalaausenciadedificultad
de las cuestiones de derecho o de hecho planteadas, la importancia limitada del caso concreto o la ausencia de otras circunstancias
particulares. La decision de asignar un asunto a un érgano unipersona en los casos citados la tomard la sala que trate € asunto. Se
establecerdn més detalles en el reglamento de procedimiento de las salas a que se refiere el art. 162, apartado 3.

Articulo 136. Independencia de los miembros de |as salas de recurso

1. El presidente de las salas de recurso asi como el de cada sala seran nombrados por un periodo de cinco afios con arreglo a
procedimiento previsto en € art. 125 parael nombramiento del presidente de la Oficina. Durante su mandato no podran ser relevados de
sus funciones, salvo por motivos graves y mediante acuerdo tomado atal fin por el Tribunal de Justiciaainstancia de lainstitucién que
los nombré. El mandato del presidente de las salas de recurso y de los presidentes de las salas podra renovarse por periodos adicionales
de cinco afios o hasta el momento de su jubilacion, si laedad de la misma se alcanza durante €l nuevo mandato.

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

a) presidir el érgano de las salas de recurso encargado de definir las normas y la organizacion del trabajo de las salas previsto por
el reglamento de procedimiento de las salas contemplado en €l art. 162, apartado 3;

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

¢) asignar los asuntos a una sala sobre la base de | os criterios objetivos establecidos por dicho 6rgano de las salas de recurso;
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d) remitir a presidente de la Oficina las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar la estimacion de gastos.
El presidente de las salas de recurso presidirala sala ampliada.
Se estableceran mas detalles en el reglamento de procedimiento de las salas aque serefiere e art. 162, apartado 3.

2. Los miembros de | as salas de recurso seran nombrados por un periodo de cinco afios por el consejo de administracién. Su mandato
podrarenovarse por periodos adicionales de cinco afios o hasta el momento de su jubilacién, si 1a edad de la misma se alcanza durante
€l nuevo mandato.

3. Los miembros de las salas de recurso no podréan ser relevados de sus funciones salvo por motivos graves y mediante resolucion
adoptadaatal fin por el Tribunal de Justiciaainstancias del consegjo de administracion, previarecomendacion del presidente delas salas
de recurso, tras consultar al presidente de la salaala que pertenezca el miembro de que se trate.

4. El presidente de las salas de recurso asi como €l de cada salay los miembros de las salas de recurso serén independientes. No
estarén sujetos en sus decisiones por instruccion alguna.

5. El presidente de las salas de recurso asi como €l de cada salay los miembros de las salas de recurso no podran ser examinadores
ni miembros de las divisiones de oposicion, de la division de administracién de marcas y de cuestiones juridicas, ni de las divisiones
de anulacion.

Articulo 137. Exclusiony recusacion

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

2. Si por alguna de las causas mencionadas en €l apartado 1 o por cualquier otro motivo, un miembro de una division o de unasala
de recurso estimare no poder participar en la solucion de un asunto, advertirade ello aladivision o alasala

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

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

SECCION QUINTA. Presupuesto y control financiero

Articulo 138. Comité presupuestario
1. Se constituye en €l seno de la Oficina un Comité presupuestario. EI Comité presupuestario gercera las competencias que se le
atribuyen en |la presente seccién, asi como en €l art. 38, apartado 4.

2. Se aplicaran a Comité presupuestario € art. 126, apartado 6, los arts. 127y 128y € art. 129, apartados1 a4, 6y 7.

3. El Comité presupuestario tomara sus acuerdos por mayoria simple de los representantes de |os Estados miembros. Sin embargo,
los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del art. 38, apartado 4, del art. 140, apartado 3, y del art.
143 requerirdn mayoria de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendra
un solo voto.

Articulo 139. Presupuesto

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

2. El presupuesto debera estar equilibrado en cuanto aingresosy gastos.

3. Losingresos comprenderan, sin perjuicio de otrosingresos, el producto de lastasas devengadas en virtud del Reglamentorelativo a
lastasas, el producto de lastasas devengadas en virtud del Protocolo de Madrid contemplado en el art. 140 paraun registro internacional
gue designe alas Comunidades Europeas asi como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Protocolo de Madrid, €l producto
de las tasas devengadas en virtud del Acta de Ginebra contemplada en el art. 106 quater del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consgjo,

de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y model os comunitarios (20 para un registro internacional que designe ala Comunidad

[10] DOL 3deb5.1.2002, p. 1.
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Europea asi como otros pagos realizados alas Partes contratantes del Acta de Ginebra, y, en la medida necesaria, una subvencién que
se consignara en el presupuesto genera de las Comunidades Europeas, seccion «Comision», en unalinea presupuestaria especifica.

Articulo 140. Elaboracion del presupuesto

1. El presidente elaborara cada afio un estado de los ingresos y de los gastos de la Oficina previstos para el gercicio siguientey los
transmitird al Comité presupuestario, junto con la plantilla de personal, € 31 de marzo como muy tarde.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan una subvencion comunitaria, € Comité presupuestario transmitira sin
demorael estado de previsiones ala Comision, quelo transmitiraalaautoridad presupuestaria de las Comunidades. La Comisién podra
adjuntar a este estado un dictamen que contenga previsiones divergentes.

3. El Comité presupuestario aprobara € presupuesto, que comprendera también |a plantilla de personal de la Oficina. Cuando las
previsiones presupuestarias incluyan una subvencion a cargo del presupuesto general de las Comunidades, €l presupuesto de la Oficina
se gustara, s procede.

Articulo 141. Auditoriay control

1. En la Oficina se creara una funcién de auditoria interna que debera ejercerse respetando las normas internacional es pertinentes.
El auditor interno, nombrado por el Presidente, serd responsable ante este de la verificacion del buen funcionamiento de los sistemas
y procedimientos de gjecucién del presupuesto de la Oficina.

2. El auditor interno asesoraraal Presidente sobre el control de riesgos, emitiendo dictamenes independientes sobre la calidad delos
sistemas de gestion y control y formulando recomendaciones para mejorar |as condiciones de gjecucion de las operaciones y promover
una buena gestion financiera.

3. Incumbira a ordenador la responsabilidad de implantar sistemas y procedimientos de control interno adaptados a la gjecucién
de sustareas.

Articulo 142. Verificacion de cuentas

1. El 31 de marzo de cada afio como muy tarde, €l presidente remitirdalaComisién, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario
y a Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para €l gjercicio concluido. El Tribunal
de Cuentas |las examinara con arreglo a art. 248 del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobara la gestion del presidente de la Oficina en la g/ecucion del presupuesto.

Articulo 143. Disposiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dictamen de la Comision y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adoptara las
disposicionesfinancierasinternas, especificando en particular lasmodalidadesrel ativas al establecimientoy lagjecucién del presupuesto
delaOficina. Las disposiciones financieras se inspiraran, en lamedida en que ello sea compatible con € carécter propio de la Oficina,
en los reglamentos financieros adoptados para otros organi smos creados por la Comunidad.

Articulo 144. Reglamento relativo alas tasas
1. El reglamento relativo alastasas fijara en particular la cuantia de las tasas y €l modo de recaudacion de las mismas.

2. Lacuantiadelastasas deberafijarse de tal manera que losingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, € equilibrio
del presupuesto de la Oficina.

3. El reglamento relativo alas tasas se adoptaray modificara con arreglo al procedimiento aque serefiere el art. 163, apartado 2.

TITULO XIIl. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
SECCION PRIMERA. Disposiciones generales

Articulo 145. Aplicacién de las disposiciones

Salvo disposicion en contrario del presentetitul o, €l presente Reglamento y susreglamentos de g ecucion se aplicaran alas solicitudes
de registro internaciona efectuadas en virtud del Protocolo concerniente a Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo «las solicitudes internacionales » y «el Protocolo de
Madrid», respectivamente) basadas en una solicitud de marca comunitaria o0 en una marca comunitaria, y alos registros de marcas en el
registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en
lo sucesivo «los registros internacionales» y «la Oficina Internacional », respectivamente) que designen ala Comunidad Europea.

SECCION SEGUNDA. Registro internacional basado en solicitudes de marca comunitaria
y en marcas comunitarias

Articulo 146. Presentacion de una solicitud internacional

1. Se deberan presentar ante la Oficinalas solicitudes internacional es efectuadas con arreglo alo dispuesto en el art. 3 del Protocolo
de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias.
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2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la marca en la que se base € registro internacional haya sido
registrada como marca comunitaria, €l solicitante del registro internacional deberaindicar si este ha de basarse en una solicitud o en un
registro de marca comunitaria. Si €l registro internacional ha de basarse en una marca comunitaria unavez que esta haya sido registrada,
se considerara que la solicitud internacional se harecibido en la Oficina en lafecha de registro de la marca comunitaria.

Articulo 147. Formay contenido de la solicitud internacional

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

2. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por € Protocolo de Madrid, €l
solicitante deberdindicar unasegundalenguaentre estas Ultimas. En esta segundalengua, la Oficina presentaralasolicitud internacional
alaOficina Internacional.

3. Cuando lasolicitud internacional se presente en unalengua distinta de las lenguas autorizadas por €l Protocolo de Madrid parala
presentacion de solicitudes internacionales, € solicitante podra proporcionar unatraduccion de lalista de productos o de serviciosen la
lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional ala Oficina Internacional con arreglo al apartado 2.

4. La Oficinaremitird lo antes posible ala Oficina Internacional la solicitud internacional.

5. La presentacion de una solicitud internacional estara sujeta al pago de unatasaala Oficina. En el caso a que se hace referencia
en € art. 146, apartado 2, segunda frase, |a tasa debera abonarse en la fecha de registro de la marca comunitaria. La solicitud no se
considerara presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

6. Lasolicitud internacional habra de cumplir las condiciones relativas ala misma previstas en el reglamento de g ecucion.

Articulo 148. Inscripcion en los expedientesy en €l registro

1. Lafechay ndmero de un registro internacional basado en una solicitud de marca comunitaria se deberan inscribir en el expediente
de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca comunitaria, se deberan inscribir en el registro lafechay €l
ndmero del registro internacional.

2. Lafechay nimero de un registro internacional basado en una marca comunitaria se deberan inscribir en €l registro.

Articulo 149. Solicitud de extension territorial posterior al registro internacional

Todasolicitud de extensién territorial presentada con posterioridad al registro internacional de conformidad con el art. 3ter, apartado
2, del Protocolo de Madrid se podra presentar a través de la Oficina. La solicitud debera presentarse en la lengua en la que se haya
presentado la solicitud internacional en aplicacion del art. 147.

Articulo 150. Tasas internacionales

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

SECCION TERCERA. Registros internacionales que designan ala comunidad europea

Articulo 151. Efectos de losregistros internacionales que designan ala Comunidad Europea

1. Los registros internacional es que designen ala Comunidad Europea produciran, a partir de lafecha de registro a que se refiere el
art. 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o de lafecha de la posterior designacion de la Comunidad Europea dispuestaen €l art. 3 ter,
apartado 2, de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.

2. En caso de que no se haya notificado denegacion alguna de conformidad con lo dispuesto en el art. 5, apartados 1y 2, del Protocolo
de Madrid o de que dicha denegacién se haya retirado, €l registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea
producirg, a partir de lafecha contemplada en el apartado 1, e mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.

3. A efectos de la aplicacion del art. 9, apartado 3, la publicacion de las indicaciones del registro internacional que designa ala
Comunidad Europeacon arreglo a art. 152, apartado 1, sustituiraalapublicacion de unasolicitud de marcacomunitaria, y lapublicacion
aque serefiere e art. 152, apartado 2, sustituird ala publicacién del registro de una marca comunitaria.

Articulo 152. Publicacion

1. LaOficinapublicaralafechade registro de unamarcaque designe ala Comunidad Europea de conformidad con | o dispuesto en €l
art. 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o lafechade la posterior extensién ala Comunidad Europea con arreglo a art. 3 ter, apartado
2, del Protocolo de Madrid, la lengua de presentacion de la solicitud internacional y la segunda lengua indicada por €l solicitante, el
nimero del registro internacional y la fecha de publicacién de este registro en la gaceta periddica de la Oficina Internacional, y una
reproduccién de lamarcay de los nimeros de | as clases de bienes o de servicios respecto de los que se solicita la proteccion.

2. En caso de que no se haya notificado denegacion alguna de proteccién de un registro internacional que designe ala Comunidad
Europea con arreglo al art. 5, apartados 1y 2, del Protocolo de Madrid o de que se hayaretirado dicha denegacion, la Oficina publicara
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este extremo, junto con el nimero del registro internacional, y, cuando proceda, la fecha de publicacion del mismo en la gaceta de la
Oficina Internacional.

Articulo 153. Antigiedad

1. El solicitante de un registro internacional que designe ala Comunidad Europea podra reivindicar, en la solicitud internacional,
la antigliedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los paises del Benelux, o
registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en el art. 34.

2. A partir de la fecha de publicacion de los efectos de un registro internacional que designe ala Comunidad Europea, con arreglo
al art. 152, apartado 2, €l titular de dicho registro podra reivindicar ante la Oficina la antigliedad de una marca anterior registrada en
un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los paises del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con
efecto en un Estado miembro, como se establece en €l art. 35. La Oficinainformara de ello ala Oficina Internacional.

Articulo 154. Examen relativo alos motivos de denegacion absolutos

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estaran sujetos a examen de los motivos de denegacion
absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas comunitarias.

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

3. Ladenegacion de proteccion sustituird ala denegacion de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la proteccion de un registro internacional mediante una decision definitiva con arreglo a presente
articulo o de que € titular del registro internacional haya renunciado a la proteccion respecto de la Comunidad Europea con arreglo
alo dispuesto en € apartado 2, la Oficina debera devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individua que se
establezca en € reglamento de g ecucion.

Articulo 155. Busgueda

1. Unavez que la Oficina haya recibido la notificacién de un registro internacional que designe ala Comunidad Europea, redactara
un informe de blsgueda comunitaria, como se establece en €l art. 38, apartado 1.

2. Tan pronto como laOficinahayarecibido lanotificacion de un registro internacional que designe alaComunidad Europea, remitird
copiadelamismaal servicio central dela propiedad industrial de los Estados miembros que hayan comunicado ala Oficinasu decision
dellevar a cabo una blisqueda en su propio registro de marcas, como se establece en € art. 38, apartado 2.

3. El art. 38, apartados 3 a 6, se aplicaran por anal ogia.

4. La Oficina informara a los titulares de cualesquiera marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria
mencionadas en € informe de busqueda comunitaria de la publicacion del registro internacional que designe ala Comunidad Europea,
como se establece en €l art. 152, apartado 1.

Articulo 156. Oposicion

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estardn sujetos a oposicion de la misma forma que las
solicitudes de marca comunitaria publicadas.

2. El escrito de oposicion se presentard dentro de un plazo de tres meses que empezara a contar a los seis meses de la fecha de la
publicacion efectuada con arreglo alo establecido en €l art. 152, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposicion no se
considerara debidamente presentada la oposicion.

3. Ladenegacion de proteccion sustituird ala denegacion de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la proteccion de un registro internacional mediante una decision definitiva con arreglo a presente
articulo o de que € titular del registro internacional haya renunciado ala proteccion respecto de la Comunidad Europea antes de que se
haya adoptado una decisién definitiva con arreglo alo dispuesto en € presente articul o, la Oficina debera devolver a titular del registro
internacional una parte de latasaindividual que se establezca en el reglamento de gjecucion.

Articulo 157. Sustitucion de un registro de marca comunitaria por un registro internacional

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

Articulo 158. Anulacion de los efectos del registro internacional
1. Los efectos de |os registros internacional es que designa la Comunidad Europea podrén ser declarados nul os.

2. Lasolicitud de anulacion de los efectos de |0s registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, sustituirén alas
solicitudes de declaracion de caducidad a que serefiere e art. 51 o de nulidad a que se refiere el art. 52 o el art. 53.
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Articulo 159. Transformacion de una designacion de la Comunidad Europea efectuada
mediante un registro internacional en una solicitud de marca nacional o en una designacion de

Estados miembros
1. Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto una designacion de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro
internacional, el titular del registro internacional podra solicitar la transformacion de la designacion de la Comunidad Europea:

a) en solicitud de marca nacional con arreglo alos arts. 112, 113y 114, o

b) en designacion de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid relativo a registro internacional
de marcas, adoptado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado y modificado (denominado en lo sucesivo «el Arreglo de Madrid»),
siempre que en lafechaen que se salicito latransformacién haya sido posible designar adicho Estado miembro directamente con arreglo
al Protocolo de Madrid o a Arreglo de Madrid. Se aplicaran los arts. 112 a 114.

2. A la solicitud de marca nacional o a la designacion de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de
Madrid resultantes de la transformacion de la designacion de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional, le
corresponderd, en el Estado miembro de que setrate, lafechadel registro internacional aque serefiere el art. 3, apartado 4, del Protocolo
de Madrid o lafechadelaextensién ala Comunidad Europeacon arreglo al art. 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid, si estaultima
se llevo a efecto después del registro internacional, o lafecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la antigiiedad de una marca
de dicho Estado reivindicada con arreglo a art. 153.

3. Se deberd publicar la solicitud de transformacion.

Articulo 160. Utilizacion de una marca objeto de un registro internacional

A efectos de la aplicacion ddl art. 15, apartado 1, del art. 42, apartado 2, del art. 51, apartado 1, letraa), y del art. 57, apartado 2,
lafecha de publicacion a que serefiere e art. 152, apartado 2, sustituira alafecha de registro con miras al establecimiento de lafecha
a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe ala Comunidad Europea deba ser puesta genuinamente en
uso en la Comunidad.

Articulo 161. Transformacion

1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca comunitaria se aplicardn mutatis mutandis a
las solicitudes de transformacion de un registro internacional en solicitud de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en € art. 9
quinquies del Protocolo de Madrid.

2. Cuando lasolicitud detransformacion serefieraaun registro internacional que designe alaComunidad Europeacuyasindicaciones
hayan sido publicadas con arreglo alo dispuesto en €l art. 152, apartado 2, no seran de aplicacion los arts. 37 a42.

TITULO XIV. DISPOSICIONES FINALES

Articulo 162. Disposiciones comunitarias de gecucion
1. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijaran mediante un reglamento de gecucion.

2. Ademés de las tasas establecidas en |os articul os precedentes, se percibiran tasas, segin las normas de desarrollo establecidas en
el reglamento de g ecucion, en |0s casos que se enumeran a continuacion:

a) pago fuera de plazo de latasa de registro;

b) expedicién de una copiadel certificado de registro;

¢) inscripcion de unalicencia o de otro derecho sobre una marca comunitaria;
d) inscripcion de unalicencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca comunitaria;
€) cancelacion de lainscripcién de unalicencia o de otro derecho;

f) modificacion de una marca comunitaria registrada;

) expedicion de un extracto del registro;

h) consulta publica de los expedientes;

i) expedicion de copias de los documentos de |os expedientes;

j) expedicion de copias autenticadas de la solicitud,;

k) comunicacion de informaciones contenidas en un expediente;

I) revision de lafijacion de los gastos procesal es que deben devolverse.

3. El reglamento de gecucion y el reglamento de procedimiento de las salas de recurso se adoptardn y modificaran con arreglo al
procedimiento a que serefiere € art. 163, apartado 2.
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Articulo 163. Creacion de un comité y procedimiento de adopcion de los reglamentos de
gjecucion

1. LaComision estara asistida por un Comité, denominado «Comité para asuntos relativos a las tasas, alas reglas de gjecuciony a
procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de armonizacion del mercado interior (marcas, disefios y modelos)».

2. Enlos casos en que se hagareferencia a presente apartado, seran de aplicacién los arts. 5y 7 de la Decision 1999/468/ CE.

El plazo contemplado en €l art. 5, apartado 6, de la Decision 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Articulo 164. Compatibilidad con otras disposiciones del Derecho comunitario
Las disposiciones del Reglamento (CE) n° 510/2006 y, en particular, su art. 14, no se veran afectadas por €l presente Reglamento.

Articulo 165. Disposicionesrelativas alaampliacion de la Comunidad

1. A partir de la fecha de adhesion de Bulgaria, la Republica Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungria, Malta, Polonia,
Rumania, Esloveniay Eslovaquia (en lo sucesivo denominados «nuevo Estado miembro», «nuevos Estados miembros»), una marca
comunitaria registrada o solicitada con arreglo a presente Reglamento antes de las fechas respectivas de adhesion se extendera al
territorio de dichos Estados miembros para tener el mismo efecto en todala Comunidad.

2. El registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud en lafecha de adhesién no podra denegarse por ninguno de los
motivos de denegaci on absol utos enumerados en el art. 7, apartado 1, si tales motivos son aplicables simplemente a causa de laadhesién
de un nuevo Estado miembro.

3. Si se presentare una solicitud de registro de una marca comunitaria durante los seis meses previos a la fecha de adhesién, podra
presentarse oposicién de conformidad con €l art. 41 en caso de que antes de laadhesi 6n se hubi eraadquirido en un nuevo Estado miembro
una marca anterior u otro derecho anterior en el sentido del art. 8, a condicion de que fuese adquirida de buena fe y de que la fecha
de presentacion o, en su caso, la fecha de prioridad o la fecha de adquisicion en e nuevo Estado miembro de la marca anterior u otro
derecho anterior sea previa alafecha de presentacion o, en su caso, alafecha de prioridad de la marca comunitaria solicitada.

4. Unamarca comunitaria registrada en la fecha contemplada en €l apartado 1 no podra ser declarada nula:

a) de conformidad con €l art. 52 si |as causas de invalidez fuesen aplicables al caso tan solo por razén de la adhesién de un nuevo
Estado miembro;

b) de conformidad con €l art. 53, apartados 1 y 2, si & derecho nacional previo hubiese sido registrado, solicitado o adquirido en
un nuevo Estado miembro antes de |a fecha de la adhesion.

5. Lautilizacion de una marca comunitaria contemplada en el apartado 1 podra prohibirse de conformidad con los arts. 110y 111
en caso de que una marca anterior u otro derecho anterior hubiesen sido registrados, solicitados o adquiridos de buena fe en el nuevo
Estado miembro antes de la fecha de adhesi6n de dicho Estado o, en su caso con unafecha de prioridad anterior ala adhesién de dicho
Estado miembro.

Articulo 166. Derogacion
Queda derogado € Reglamento (CE) n° 40/94 EDL 1993/19181 modificado por los actos enumerados en €l anexo |.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderan hechas al presente Reglamento y se leerdn con arreglo a la tabla de
correspondencias que figuraen el anexo Il.

Articulo 167. Entradaen vigor

1. El presente Reglamento entrard en vigora los veinte dias de su publicacion en el Diario Oficial de la Union Europea.

2. Los Estados miembros pondran en vigor las medidas necesarias para la aplicacion de los arts. 95 y 114 en un plazo de tres afios
apartir de laentrada en vigor del Reglamento (CE) n° 40/94.

ANEXO |

Reglamento der ogado con sus modificaciones sucesivas (a que serefiere el art. 166)

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consgjo
(DOL 11 de 14.1.1994, p. 1).
Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consegjo
(DO L 349 de 31.12.1994, p. 83).

Reglamento (CE) n° 807/2003 del Consgjo Unicamente el punto 48 del anexo 11
(DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
Reglamento (CE) n° 1653/2003 del Consejo
(DO L 245 de 29.9.2003, p. 36).
Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo
(DO L 296 de 14.11.2003, p. 1).
Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consgjo
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(DO L 70 de 9.3.2004, p. 1).

Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo
(DO L 386 de 29.12.2006, p. 14).

Unicamente €l art. 1

Anexo |, parte 4 C | del Actade adhesion de 2003
(DO L 236 de 23.9.2003, p. 342).

Anexo |1, punto i, | del Actade adhesion de 2005
(DO L 157 de 21.6.2005, p. 231).

ANEXO Il. Tablade correspondencias
(TABLA EN PREPARACION)
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