qo4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO DE AUTOR

MARCO JURIDICO DE LA
MARCA COMUNITARIA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S EN T A
JESSICA MAGALI‘ SOTO GONZALEZ

ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEX.ICO 2001



e e

Universidad Nacional - J ~  Biblioteca Central
Auténoma de México -

Direccion General de Bibliotecas de la UNAM
Swmie 1 Bpg L IR

UNAM - Direccion General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADQOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imagenes, fragmentos de videos, y demas material que sea
objeto de proteccion de los derechos de autor, serd exclusivamente para
fines educativos e informativos y debera citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproduccion, edicion o modificacion, sera perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES. MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR,

1t DE MAYO DE 2001.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES

P RES

ENTE.

lLa pasante de Derecho seforita JESSICA MAGALI SOTO

GONZALEZ, ha claborado en este seminario bajo la direccion del DR. DAVID
RANGEL MEDINA. latesis titulada:

“3MARCO JURICO DE LA MARCA COMUNITARIA™

En consecuencia v cubierto los requisitos esenciales del Reglamento

de Examenes Profesionales. solicitan a usted tenga a bien autorizar los trdmites para la
realizacion de dicho examen.

DRN"amur.

FY antetesade debera imigiar el tramite para su ttulacion dentre de los sets meses siguienies
iwomados de dia a diay a aquél en que le sea entregado ¢) presente oficio. en ¢t entendido de que
transcurnido dicho lapso sin haberlo hecho. caducara la auterizacion que ahora le concede para
someler su 12515 a ¢xamen profesional. misma autorizacion que no podra olorgarse nugyamenle 5ino
en ¢l 130 de que el rabajo recepdional consene sy actualidad 3+ siempee que |2 oportuna MITIACICN
Jel tranine para la celebracion de examen haya sido impedida por ciicunsiancia grase. todo to cual
calticara la Secretana General de la Faculiad”



Especinlmente a mis padres: A quienes debo todo lo que soy. Gracias, los amo.
A mii papd, ojald y estivieras aqui.

A itf wamd, por tu comprension, por estar aqut, o ﬁn... por todo.

A David, por ese apoyo incondicional en las buenas y malas, se que cuento contigo.
Te quiero niiche.



No entiendo, he logrado terminar una tesis, escribo sin
cesar, y o yuedo concretar un ngmdtcimiento claro,
preciso; dowde s plasmie alegrin y gratitud, topdndome
tan silo con cosas en Manco ¢ ideas difisas,
eucentrdndone para ello, creo, con el mejor vemedio,
una cita: -"nqucllns para. quieices siento simpatia o
admivacion no les encuentro nada en comibn, pero st a
aqicllos por quicues siento cariiio: todos me hacen
refr'- Gracias 4 Busi, Fabi, Pafy, Iguacio, Tauia,
Ronidn, Rafa y Luis, fuifenes a parte de hacernie sentir
biew, logran que miis dias sean completos.

Al Dr. David Rawgel, por st asesoria en este estudio.

Al maestro Victor Carlos, e munque el no sepa le faportante que fue para mi, ésta
presente en wiis recuerdos.

Y para todos aguellos que se han ide quedando en el camiino, y me han alimentado de
refrescantes experiencias.



INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES

1. Antecedentes. Los Origenes de la Unidn Europea. .o i
2. Derecho Comunitario. e 7
2.1 Fuentes e 8

2.2. Caracteristicas s 8

2.3. Armonizacion de Legislaciones o 9

2.3.1. Otros instrumentos de armorizaciOn ..................... g

previstos en el TCE,
3. Antecedentes de la Marca Comunitaria. 11
4. Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI),
{Marcas, Modelos y Diserios}) e 15
4.1. Organizacion de la Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior (Marcas, Modelos y

Disefios). i 17

CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS

1. Medios para garantizar la efectividad en la exclusividad

deluso. e 23
2. Principios de la Marca Comunitaria. e 26
3. Definicién de Marca Comunitaria. e 26

4. Titulares de la Marca Comunitaria. e 28



4.1. Deposito de la Solicimd de la Marca

Comunitaria.

4.2. Acuerdo sobre una fecha de presentacion y

Examen de formalidades. YO 32
4.3 Busqueda. 38
4.4. Motivos de denegacion de registro de marcas
comunitarias. e 40
4.4.1. Motivos de denegacién absolutos. ... 40
4.5 Publicacién. e 44
4.6. Observaciones de Terceros. e 45
4.7. Registro de Marca Comunitaria. .o 47
4.7 1. Renovacion del Registro Marcario =~ .. 50
4,7.2. Modificacien L 51
5. Derechos y Obliguciones de los titulares de Marca
Comunitaria. 52
5.1. Derechos del Titular de la Marca Comunitaria.
................... 52
5.1.1. Agotamiento del Derecho conferido por 54
la Marca Comunitaria.
5.2. Obligaciones del titular de la Marca 56
Comunitaria.
6. Modos de terminacién de los efectos de la Marca
Comunitariac. 56
6.1. Renuncia. e 57
6.2. Transformacién. e 57

6.3. Cancelacion del Registro: Nulidad ¥y
Caducidad. 64



CAPITULO TERCERO. INSTITUCIONES

1, Marcas Colectivas. e 66
i.1. Requisites e 66

1.2. Nulidad y Caducidad. 69

1.2.1. Caducidad. e 69

1.2.2. Nulidad 69

2, Licencias. e 70

2.1. Solicitud de registro de una licencia de marca

................... 71

2.2. Cancelacion y Modificacién de la Inscripcién
de Licencias. 72

2.3. Efectos del uso de al marca por el
licenciatario. L 73
2.4. Obligaciones del licenciante 74
2.5. Obligaciones del licenciataric e 74
3. Nuevos Conceptos de Marcas. L 75
3.1. Marcas tridimensionales L 75
3.2. Marcasencolor L 76
3.3. Marcas sonoras e 77
3.4. Marcas olfativas e 78

CAPITULO CUARTO. MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. wposicien 79
1.1. Motivos de denegacién relativos. . 80

1.2. Fase Pre-Contenciosa. . 81
1.2.1.Presentacién. .. 81

1.2.2. Motivacion de la Oposicién. . 82

1.2.3. Lengua del Procedimiento. ... 84




1.2.4. Capacidad Juridica. 84
1.3, Instruccidén de la Oposiciéon. L. 85
1.3.1. Plazo del Cooling Off 86
1.3.2. Instruccién. . 87

1.3.3. Circunstancias Especiales dentro de la

Oposicidn. 89
1.3.4. Resoluciones e 30
1.3.5. Adopcién de decisiones. 91
2. Caducidad y Anulacion de Registros Marcarios. ... 92
2. 1. Instauracion. e 92
2.2, Perdida o Preclusion L 94
2.3. Presentacién e Instruccion Ll 95
2.4. Efectos de la caducidad y nulidad. . 97
3. Procedimiento de Recurso e 97
3.1. Procedibilidad ¢ Interposicion. e 98
3.2. Admision, Examen y Revisidon Prejudicial ... 99
3.3. Sentidos de las Resoluciones. L 101
4. Recurso ante el Tribunal de Justicia. . 101
4.1. Organizaciéon y Funcionamiento ... 104
4.2. Procedimiente. L 105
4.2.1. Fase escrita L 105
4.2.2 Faseoral. L 107
4.3 Sentencia . 107
4.4. Recurso de Casacién. 108
5. Tribun~!=s de Marcas Comurnitarias. .. 109
5.1. Accidn de Cesacion. L e 110
5.2, Medidas Cautelares. L. 111

5.3. Accidén indemnizatoria por dafos y perjuicios. ................. 111




54, Accion basada en intento o amenaza de

violacién de una marca comunitaria ... 112
5.5. Accién negatoria e 113
5.6. Demanda de reconvencion 113
5.7. Recurso de Casacion. e 114

CAPITULO QUINTO. CONTACTO DEL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS CON EL
REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA.

1. Marca Internacional y Marca Comunitaria e 115
1.1, La Marca Internacional. e 115

1.1.1. Duracién y Renovacién. e 120

1.1.2. Transformacion e 121

1.2. Marca Comunitaria. e 122

2. Efectos de la Marca Internacional y la Marca

Comunitaria e 123
3. Organo competente (OAMI, Oficina Internacional} .. 124
3.1, Oficina Internacional. 124

3.2. Oficina de Armonizacién del Mercado Interior.
oaMn. e 125

4. Propuesta de adhesién de la Comunidad Europea al

Protocolo concerniente al Arreglo de Madnd relativo

al Registro Internacional de Marcas, adoptado en

Ma:rid el 27 de junio de 1989. e 126
CONCLUSIONES SOOI
CUADROS ST | 4

BIBLIOGRAFIA b v



Introduccién

El presente es un estudio, cuyo objetivo primordial es echar un vistazo por
€l marco regulatorio de la marca comunitaria que aunque se cree no es de
gran trascendencia en nuestro pails, esto es equivocado va que aun y
cuando se piensa en la Unién Europea como en un sistema de integracion
alejado de América, este sistema marcario constituye una apertura a
grandes mercados y por ende a empresas cuyas marcas buscan
proteccion, reconocimiento y afianzamiento en sus territorios; ademas de
establecer bases sélidas acerca de lo que se entiende por un procedimiento
de armonizacion de legislaciones,

Por lo anterior, v por ser México un pais que pucde acceder al registro de
sus marcas nacionales mediante el registro comunitario, a pesar de no
formar parte de la Comunidad Europea, este sistema se ha puesto a
disposicién de varios paises mediante diversos tipos de condiciones, como
el de participar dentro de la Unién de Paris, v en consecuencia gozar del
otorgamiento de este registro, que permite mediante un tramite Unico
disfrutar de los beneficios dentro de la Comunidad, sin que ello implique
un registro nacional por cada uno de los paises donde se pretenda su
reconocimiento, mediante la utilizaciéon de métodos, tramites vy tasas
unitarias.

Ahora bien, lo que este estudio pretende no es buscar analogias con
nuestro sistema marcario y discrepancias, sino tan solo explicar las
garaniias que a partir de la concesién del registro se puede ser acreedor,
compromiso que estan adquiriendo egresas nacionales por medio del
registro de las marcas mexicanas de mayor renombre en nuestro pais.

Ademas, este estudio lleva como fin implicito el ser un ejemplo conciliador
entre las ideas globalizadoras y las proteccionistas que pretenden no
aumentar rangos transfronterizos, ya que la globalizacion al ser un hecho
ineludible, facilita entre otros efectos, el emparejamiento de legislaciones a
partir de un elemento comun, el cual conlieva a la constitucion de un




derecho comunitario creador de figuras con efectos para sus territorios y
con ello servir de ejemplo para otras Uniones que en principio su anico
efecto era el econdmico.

Es asi como a lo largo de este estudio, son observados, tan solo los efectos
de esta figura cuya innovacién ha sido justamente su efectividad, y no el
de destacar el punto de vista nacional o divergente con nuestro sistema
marcario, pues lo que se busca no es un punto de vista euro centrista,
sino ejemplificativo de lo que se puede lograr a largo plazo con la
formacién de Uniones comerciales a partir de la firma de Tratados
importantes y que han desembocado en un desarrollo de su economia, de
tal modo que permite gozar de este tipo de figuras que aun cuando tiene
cabida para lagunas en su regulacion, consigue un enfoque diverso de lo
que se tiene como pais, unilateralmente.

Por elio, y dada la importancia que ha acarreado la Marca Comunitaria,
expuesta en los parrafos precedentes a nivel extracomunitario, se
considera util, explicar el origen, los principios, instituciones, medios de
solucién de controversias y la relacidon que guarda actualmente con el
Protocolo del Madrid, acerca del registro Internacional de Marcas.
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CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES

La marca comunitaria, implica invariablemente hablar de alguno de los
resultados que trae consigo la existencia de una Union de paises, en busca
de una integracién sectorial. Ya que es al amparo de la Unién Europea, en
como se muestran la creacién de diferentes figuras que representan el
esfuerzo por conseguir nuevos lazos entre las naciones, donde al
representar el mercado interior un instrumente util de proteccién, los
derechos de propiedad Industrial se convierten en un bien de mucho peso
para el crecimiento de las empresas y naciones, hubo la necesidad de crear
una proteccién inica sin quebrantarse la proteccion dada por las naciones
ajenas a esta sectorizacion y por otros bloques comerciales ya existentes,

A manera de antecedente es recomendable echar un vistazo a los
antecedentes de la Unién Europea, al calce de la regulacién de la Marca
como un ente comunitario, toda vez que al implicar un instrumento de
integracion, es pertinente ver cuales son las diferentes etapas que han
tenido que cumplirse para hablar hoy del gran éxito de este sistema de
Integraciéon Econdmica.

1. Antecedentes. Los Origenes de la Unién Europea.

La idea de una integracién europea surge principalmente de la idea de una
Paz para Europa, que se ve desencadenada por las constantes guerras
entre sus naciones integrantes, la cual se ve colmada por €l pensamiento
de sus grandes dirigentes, cuyo primer paso trascendental es citado en
septiembre de 1929, por el ministro francés de asuntos exteriores Aristides
Briand, partiendo de una construccion de unos Estados Unidos de
Europa, a manera de federacion llamada Unién Europea, pero con la idea
preconcebida de wunién y no de wunidad, lo cual desencadend
invariablemente un desacuerdo de las demas naciones europeas.

Con el abandono de la idea de la unidad, y con el estallamiento de la
Segunda Guerra Mundial, los paises mas involucrados con la guerra, ya
sea vencidos o vencedores, siguieron con la separacion de sus mercados
domésticos, mientras gue algunos paises que quedaron al margen de
disputas territoriales y de convergencias de poder, buscaron un mejor
camino uniéndose, con la finalidad de f{ortalecer sus comercic
primordialmente frente al de los demas paiscs Europeos, ariginando el
establecimiento del BENELUX, en el ano de 1943, creandose con ello el
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primer nucleo del Mercade Comtin Europeol, cuye objetivo primordial, es
el fortalecimiento de sus economias, creandose paulatinamente la
unificacion de barreras arancelarias, con el linico propédsito de consolidar
un mercado comun, para el fortalecimiento de sus economias, de manera
tal que este proceso de unidad, se lleva a cabo con finalidades economicas
v comerciales, cuya evolucion mas grande se ve encaminada a una
competencia paralela con la de los primeros afios de la Comunidad
Economica Europea, modelos de integracion creados en diferentes
momentos histéricos cuye desencadenamiento concluye en una union del
BENELUX con los paises de la Unidn, pero que sin dejar de existir, sigue
buscando la consolidacién de la integracién como bloque comercial a pesar
de la misma Unién Europea.

Volviendo a Europa, en su afan de crear un proceso de integracién, surgen
nuevamente animos por parte de diversos dirigentes, para el
establecimiento de una nueva Europa, cuyo objetive primordial no trae
implicita la idea del reemplazo de la soberania nacional por la de una
soberania europea, como erroneamente se habia pensado tiempo atras,
sino de la creacién de instituciones adecuadas a corresponder a los
problemas econémicos y politicos que se desarrollasen en tiempos
posteriores.

Uno de los primeros pilares para la fusién y ayuda de estos paises, fue el
plan presentado por los EEUU en el afno de 1947, mediante el Plan de
Reconstruccion Europea mejor conocido como Plan Marshall, debido al
apellido del secretario norteamericano George Marshall, cuya unica
finalidad era la concertacién de un acuerdo entre los Estados Eurcopeos,
con la iniciativa de poner en marcha la economia europea. Generandose
con ello, la reunién inmediata de 16 estados europeos, con la misién de
gestionar la creacion de la Organizacion Europea de Cooperacidn, cuya
mavor virtud fue la de prever los lineamientos que el Plan Marshall habia
aportado, siendo éstos, la creacién de un régimen multilateral de los
intercambios, liberalizarlos, coordinar los planes econémicos y crear un
sistema de compensaciones.

Mas tarde, en La Haya en mayo de 1948, fue celebrado el Congreso de
Europa, convocado por el Comité de coordinacién de los Movimientos para
la Unidad Europea, cuya realizaciéon indica los intereses basicos del
continente la cual se ve inclinada por la desaparicion completa de los
aranceles vy las restricciones cuantitativas al comercio, con la finalidad de

! Nueva Enciclopedia Tematica. Historia de Holanda y Bélgica, Tomo 10. Edit. Cumbre, S.A. México,
tgg83. Pp. 332, 333, 334.
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lograrse uno de los pasos mas, tendientes a la integracion econémica, pero
cuyo unico resultado trajo consigo el poner de manifiesto las diferentes
corrientes econémicas y politicas que invariablemente existian en tiempos
de la posguerra.

Con la existencia aun de dudas del antagonismo que prevalecia por parte
de los paises derrotados en la Segunda Guerra Mundial, surge la idea de
una proteccion a los materiales cuya utilizacion devendria en un posible
conflicto futuro, idea que se consolida con la Declaracién Schuman,
presentada por el ministro Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, idea
que parte de que “la unificacién debia hacerse en principio en un ambito
econdmico, realizandose la  unificacion  politica se produciria
implicitamente, se desprenderia de la solidaridad de hecho, de la fusién de
intereses”, pero cuya primera finalidad era concebir la conservacion de la
paz, iniciando con el sector del carbén y el acero.

Con el interés en este Plan, Alemania, Francia, ltalia y los paises
integrantes del BENELUX (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), formalizan
después de una negociaciéon rapida en Paris el 18 de abril de 1951 el
Tratado constitutive de la Comunidad Europea del Carbon y el Acero
(CECA), cuyo objetivo primordial va encaminado a la creacion de un vasto
mercado comuin del carbdon y el acero, reinando una libre circulacion y
libre competencia, entrando en vigor el 23 de julio de 1952. Los principios
basicos de este Tratado se fundan en el establecimiento de un mercado
comtin, y en instituciones dotadas de poderes efectivos e inmediatos.
Pilares que se fundamentan en los numerales 4° del Tratado (TCECA) y 3°
donde sec establecen los objetivos primordiales del Tratado de mérito.

Su sistema institucional, se encuentra basado en un poder supremo
dirigido por una Alta Autoridad, que es independiente de los gobiernos de
los Estados, un Consejo Especial de Ministros, donde se ven representados
a los gobiernos de los estados miembros; una Asamblea Parlamentaria,
formada por parlamentarios nacionales de los estados miembros, con
facultades lir:i*adas; y un Tribunal de Justicia, quien ¢ creado para
proteger la legulidad de los actos de autoridad.

Mas tarde, v va en funcionamiento la Comunidad del Carbén y el Acero,
sus paises integrantes, se ven forzados a cerrar filas, ante el inminente
crecimiento de la URSS, situacidén, que presiona a la firma de un acuerdo

2 ISAAC, Guy. Manual del Derecho Comunttario General. Edit. Ariel Derecho, 3" edicion segun el
Tratade de Maastricht, Barcelona 1995, Pag. 16
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con la finalidad del establecimiento de un Comunidad Europea de
Defensa, mismo que desde su firma fracasa, por consecuencias
particulares politicas, hecho que se engrandecido por €l también fracaso
de la firma del anteproyecto que creaba una Comunidad Politica Europea,
con ello y ante el inminente crecimiento de la economia hacia otros ramos,
mediante la Conferencia de Mesina celebrada los dias 1 y 2 de junio de
1955, se reconoce que habia que extender a todos los aspectos de la
economia y otras areas el CECA y superar este mismo ordenamiento,
dando paso a nuevos ordenamientos, reconocimiento que se ve favorecido
por el encargo a un comité intergubernamental encabezado por el estadista
Belga P.H. Spaak para la elaboracion de un informe sobre las posibilidades
reales de la constitucion de una Europa Unida no tan sélo por el comercio
de algun tipo de mercancias. Este informe, presentado un ano mas tarde,
el 21 de abril de 1956, abrio las puertas a la negociacién de dos tratados,
el cual por una parte constituia una Comunidad Europea de la Energia
Atémica (CEEA o EURATOM), y por el otro la constitucion de una
Comunidad Econémica Europea (CEE)} el cual constituye un Mercado
Comun.3

Mediante la firma del Convenio de Roma, el 25 de marzo de 1957, se
firman los Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea de la Energia
Atémica y de la Comunidad Econémica Europea, entrando en vigor el 1 de
enero de 1958, para sus seis estados miembros, mismos estados miembros
del CECA, con una duracién ilimitada.

Los objetivos primordiales con la firma de estos tratados se centran en la
promocion de un desarrollo armonioso entre los paises integrantes de su
economia, estableciéndose para ello la nocidn de Mercado Comun,
mediante cuatro libertades fundamentales que hoy son sin duda los cuatro
pilares de la Libertad Economica, siendo estos la libre circulacién de
mercancias, libre circulacién de personas y de servicios, libertad de
establecimiento y libre circulacion de capitales. Ademds cabe advertir, que
a diferencia de la CECA, la CEE abarca todos los factores de la produccidn,
e inserta en todos los campos las politicas comunes a todo mercado,
exiendiéndose estos a la agriculturz, transportes, comtiTio, Y
complementacién economica.

Al igual que la CECA, las instituciones fundamentales de la CEE y de la
CEEA, se centran a pesar de su independencia uno con otro, en una

* MANGAS MARIN, Araceli. Instituciones y Derecho de la Union Eurépea. 1* edicidn, Edit. McGraw
Hill. Méxtco, 1996. Pags. 15,16, 17y 18,
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Comisioén, un Consejo, una Asamblea (hoy Parlamento), y en su Tribunal
de Justicia cada uno.

Mas tarde y ya en funcionamiento las dos Comunidades, comeo parte de su
evolucién, son celebrados al amparo de los tres tratados constitutivos
diversas regulaciones, teniendo como principal objetivo una unificacion y
una mejor uniformidad en sus regulaciones. Como parte de estos tratados
en Bruselas el 8 de abril de 1965, es firmado el Tratado de Fusion de los
ejecutivos, por el cual se instituye un Consejo y una Comisién unicos,
para las tres comunidades, por el cual a partir de su entrada en vigor las
tres comunidades poseen instituciones comunes.

Como otro ejemplo de estos tratados, es firmado también el Tratado de
Luxemburgo el 22 de abril de 1970, el cual tiene como objeto el aumentar
los poderes de la Asamblea, el cual se lleva a la practica en el articulado
mismo, dividido en cinco capitulos los cuales contienen las modificaciones
a los tres tratados constitutivos y para el tratado de fusion de los
ejecutivos, asi como unas disposiciones finales sobre su ratificacion.®

Con el desinterés del Reino Unido en la agrupacion de un nuevo bloque,
esto es de formar parte de la EFTA (Asociacion Europea de Libre
Comercio, junto con paises cuyo mercado doméstico resultaba menos
tendencioso (Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal y Suiza),
centra sus ojos hacia la Comunidad Econémica Europea, donde en 1963,
como primer intento es rechazada su inclusién a tan importante mercado,
siendo en 1967, con su segunda solicitud, acordada en la Cumbre de Jefes
de Estado v de Gobierno de la Haya el 1 y 2 de diciembre de 1969, donde
se amplian al Reino Unido, Noruega, Dinamarca € Irlanda los beneficios de
estas comunidades. Entrando en vigor el 1 de enero de 1973, pasando con
ello las Comunidades Europeas a tener Nueve Estados miembros.

La segunda y tercera ampliacién de las Comunidades Europeas, surge con
el fin de lus dictaduras en G.¢ia, Portugal y Espafia. Grecia presenta su
solicitud de adhesién en junio de 1975, firmandose el tratado de adhesion
el 28 de mayo de 1979, entrando en vigor el 1 de enero de 1980; Portugal
presenta su solicitud en marzo de 1977, y Espana el 28 de julio de 1977,
comenzando las negociaciones el 5 de febrero de 1978, firmandose la
adhesién en Lisboa y Madrid el 12 de junio de 1985, acordandose un

1 MOLINA del Pozo, Carles Francasco. Manual de Derecho de la Comunidad Europea. Edicion
Trivium, 3° edicion, Abril 1997, Madrid Esparia. Pag. 175.
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periodo transitorio de 10 afos, entrando en vigor para ambos paises el 1
de enero de 1986, estableciéndose con ello una Comunidad de 12 paises.

Como un paso mas de la evolucion de la Integracion Europea, se situa el
Acta Unica Europea, acordada por la convocatoria de una Conferencia
Intergubernamental, en Luxemburgo el 27 de enero de 1986, la cual no es
otra cosa que una Reforma méas a los Tratados Constitutivos de las
Comunidades Europeas, que es denominada asi por afectar tanto a
tratados fundamentales como a posteriores tratados modificativos y que se
han articulado en un texto convencional Gnico, su entrada en vigor estaba
prevista para el 1 de enero de 1987, pero hubo de ser postergada al 1 de
julio. Una de las innovaciones y por la cual se da pleno valor al Acta Unica,
es la inclusion en el texto original del Tratado de Roma, a aquellas
acciones comunitarias no incluidas en el mismo. Por otra parte, el texto
del Acta Unica incluye dos de las politicas nacidas de los acuerdos
adoptados en la Cumbre de Paris de 1972, siendo estas las de
Investigacién y Desarrollo Tecnolodgico y la de Medio Ambiente. Otra de las
innovaciones de esta Acta se encuentra en el establecimiento de una
estructura organizativa de apoyo a la cooperacion politica.

En respuesta a una evolucién sin regreso, se encuentra el Tratado de la
Unién Europea, el cual es previsto como salida para el establecimiento del
mercado interior, planteando el beneficio de una moneda Unica, de la cual
se desprende el proyecto de celebracion de wuna Conferencia
Intergubernamental para el afno 1989, mismas que se consiguen entre los
afios 1991 y 1992, que conducen inexorablemente a la Censtitucidon de
una Unién Eurcopea, mediante la celebracion del Tratado de Maastricht el
7 de febrero de 1992, entrando en vigor el 1 de noviembre de 1992,

El Tratado de la Unién Europea modificé ampliamente los tratados
constitutivos vigentes, a través de mas de 160 disposiciones de un total de
248, mediante control sobre diferentes de sus instituciones, vy
democratizacién de los mismos. Constituyéndose el Tratado de la Unidn
principalmente en tres pilars Uno, el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea; el segundo scobre las Disposiciones relativas a la
politica exterior y de seguridad comun; y el tercero sobre las Disposiciones
relativas a la cooperacién en los asuntos de la justicia de los asuntos de

interior.

La Unién se funda sobre las tres Comunidades Europeas existentes, que
coyunturalmente no poseen personalidad juridica internacional, siendo
entonces una entidad politica de vocacién federal, por ello es que puede
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explicarse que la Unién Europea no es una organizacién internacional
nueva, ya que al fundarse sobre las tres comunidades (CECA, CE y CEEA),
éstas conservan por separado su caracter de sujetos de Derecho
Internacional.

Como otro aspecto importante, es de sefalarse la adhesion en junio de
1994 de Austria, Finlandia y Suecia a la Unién Europea, conformandose
con ello la Europa de los quince, como ultimo aspecto evolutivo de la
Union Europea; cabe destacar la reunion intergubernamental de 1996, con
la cual se lievé a cabo una revision, con la finalidad de afiadir nuevas
competencias comunitarias y reforzar los poderes del parlamento europeo,3
ademas de la firma del Tratado de Amsterdam, donde se ven concretizados
los ideales de la Reunién Intergubernamental, realizada en esa misma
ciudad.

2. Dereche Comunitario.

Se entiende como el conjunto de normas y actos gue constituyen los
instrumentos de regulacion del sistema de la Unién Europea. La formacion
del Derecho Comunitario, lo constituyen principalmente los Tratados
Constitutivos de la Unién Europea, asi como sus modificaciones, ademas
de la jurisprudencia del TJCE, asi como de la doctrina.

El ordenamiento juridico comunitario, segun el Dr. Molina del Pozo%, “esta
formado por el conjunto de normas v de principios que, con base en los
tratados fundacionales, inspiran el desarrollo armonioso de la vida
comunitaria europea, en relacién constante con los distintos
ordenamientos internos de los Estados miembros”.

El Derecho Comunitario, se trata de un ordenamiento juridico que partié
de un modelo relativamente sencillo disefiado en normas convencionales
internacionales, que con el paso dr! tiempo y con arreglo al avance
comercial entre los paises firmantes ae Convenios Internacionales?, ha ido
convirtiéndose en todo un complejo esquema de Tratados con
obligatoriedad con respecto a los Estados parte.

s CASTELLOT RAFFUL, Rafael Alberto. La Union Eurepea: Una experiencia de integraciér: regronal.
Edil. Uia, 1* edicion; México 1996. Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

» MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco. Manual de Derecho de la Comunidad Europea. 3" edicion,
Edut. Trivium, Madrid 1996. Pag. 452

7 MANGAS MARIN, Araceli. Instituciones y Derecho de la Union Europea. 1" edicidn, Edit. McGraw
Hill, México, 1996, Pag, 337
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2.1 Fuentes

Las fuentes primarias del Derecho Comunitario las constituyen los tres
tratados Constitutivos que establecen la CECA, la CEE y la CEEA,
considerando a los Reglamentos, las Directivas, Recomendaciones y los
Dictamenes como fuentes de derecho derivado de acuerdo con el articulo
189 del TCE; siendo el Reglamento aquel ordenamiento con alcance
general, obligatorio en todos sus elementos directamente aplicable en cada
Estado miembro; las Directivas los ordenamientos que no tienen alcance
general, vy tan solo obligara al Estado destinatario en cuanto al resultado; y
las recomendaciones el resultado y la opinién imparcial acerca de un caso
especifico, donde se provee un mejor resultado de alguna practica.

2.2. Caracteristicas

Las caracteristicas del Derecho Comunitario, son la primacia del Derecho
Comunitario, la Aplicabilidad Directa, Efecto Directo, Posibilidad de
Alegacion y la Responsabilidad del Estado miembro por incumplimiento
del Derecho Comunitario.

Primacia del Derecho Comunitario. Esta caracteristica no se sustenta en la
Constitucion de los Estados miembros, sino en la naturaleza vy caracteres
especificos de las Comunidades Europeas. Los Tratados Constitutivos no
contienen una clausula expresa de primacia, como ocurre generalmente en
las constituciones federales. La primacia del Derecho Comunitario, se
funda, segiin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la naturaleza y
en los propios caracteres del proceso integrador mediante una
interpretacion sistematica de los Tratados Censtitutivos. Finalmente, la
Primacia del Derecho Comunitario, significa que sus disposiciones no son
tan solo validas tan sélo en el ordenamiento comunitario, esto es, en las
relaciones entre Estados e institucicnes, sino también en los
ordenamientos juridicos nacionales.

Adicabilidad Directa. Significa que los Estade.. tniembros por el solo hecho
de ser suscriptores se encontraran obligades a su aplicacion, sin
necestdad de esperar algin acto de aplicacidn que pueda activar este
sistema.

Responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho Comunitario.
Esta caracteristica ha sido reconocida en el ano 1991 por el TJCE,
refiriendose a la reparacién a cargo del Estado que es particularmente
responsable, para garantizar la plena eficacia de la norma comunitaria.
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2.3. Armonizacion de Legislaciones.

La armonizacion de las legislaciones, a pesar de no ser uno de los objetivos
primordiales de la Comunidad Europea, opera a partir de la
implementacién de un Mercade Comun, y de un Mercado Interior, que
cubriendo todo el territorio comunitario determina fundamentaimente la
coordinacién de los diferentes sistemas que ahi imperan.

El articulo 3 del TCE, menciona como uno de los objetivos comunitarios a
la aproximacion de las legislaciones nacionales en la medida necesaria al
funcionamiento del Mercado Comun. Entendiéndose como aproximar, la
alteracién de las cosas sobre las que opera, a {in de lograr que estén en
armonia o0 que se acergquen entre si.

A este respecto el articulo 100 del TCE, menciona el establecimiento de las
Directivas de Armonizacion, con la finalidad de consecuciéon del objetivo
arriba planteado, siendo el Consejo el encargado de adoptar las directrices
para la coordinacion de las Directivas. (art. 56 TCE)

Articulo 100 TCE.- El consejo adoptara por unanimidad y
a propuesta de la Comision directivas para la aproximacion
de las disposiciones legales, reglamentarias v
administrativas de los Estados miembros gue incidan
directamente en el establecimiento o funcionamiento del
Mercado Comun. La Asamblea y el Comité Econdmico y
Social seran consultados sobre aquellas directivas cuya
ejecucion implique en uno o varios Estados miembros la
modificacion de disposiciones legales.

2.3.1. Otros instrumentos de armonizacidn previstos en el TCE.

Se encuentra en el articulo 235 TCE, donde se reconoce al Consejo como
poder para adoptar cualquier clase de medida, necesaria para lograr, en el
funcionamiento del Mercado Comunitario uno de los objetives de la

Comunidad.

Articulo 235 .-Cuando una accion de la Comunidad
resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del
mercado comun, uno de los objetivos de la Comunidad, sin
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que el presente Tratado haya previsto los poderes de accion
necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a
propuesta de la Comisién y previa consulta al Parlamento
Europeo, adoptara las disposiciones pertinentes.

A este respecto el articulo 220 TCE, encarga a los Estados miembros a la
apertura de negociaciones tendientes a asegurar a sus nacionales,
personas fisicas o morales, un tratamiento uniforme en cuestiones que se
recogen en su texto.

En este caso la armonizacién se produce en cuanto a los resultados
materia de aplicaciéon de la norma emanada del Consejo, sin que el articulo
235 por si mismo y sin acompanar al articulo 100 a titulo de fundamento
legal haya dado lugar a actos dirigidos a la aproximacién de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros.

El articulo 220, se considera como un medio accesorio de aproximacion o
unificacién de las legislaciones nacionales, circunscrito a las materias a
las cuales. alude, donde en todas las fases de su procedimiento de creacion
recibira la forma de Acuerdo o Convencién.

Articulo 220 - Los Estados miembros entablaran, en tanto
sea necesario, negociaciones entre si, a fin de asegurar en
favor de sus nacionales:

+ la proteccion de las personas, asi como el disfrute y la
tutela de los derechos, en las condiciones reconocidas por
cada Estado a sus propios nacionales;

o la supresién de la doble imposicion dentro de la
Comunidad,;

» el reconocimiento reciproco de las sociedades definidas
en el parrafo segundo del articulo 58. 21 mantenimiento de
la personalidad juridica en caso de trasiado de su sede de
un pais a otro, y la posibilidad de fusion de sociedades
sujetas a legislaciones nacionales diferentes;

» la simplificacién de las formalidades a que estan
sometidos el reconocimiento y la ejecucion reciprocos de
las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.

10
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A este respecto, el Reglamento de la Marca Comunitaria, ha sido creado
por medio de esta segunda manera de armonizaciéon, que contiene como
base juridica, el articulo 235 del TCE, a pesar de que en propiedad
industrial puede hablarse de competencias compartidas entre la
Comunidad Europea v los Estados.

3. Antecedentes de la Marca Comunitaria.

Los primeros pasos hacia la unificacién del derecho de marcas en el
ambito comunitario tuvieron su origen a iniciativa particular, en concreto,
el 22 de abril de 1960, cuando el comité de marcas y derecho de la
competencia del grupo aleman de la AIPPI hizo publice un documento en ¢l
que se enunciaban los principios para la creacion de una marca
comunitaria.

Anterior a esta y tras las decisiones adoptadas en 1959 con la celebracion
de la primera sesion, por la Direccién General de la Competencia de la
CEE para tratar de la armonizacidn legal en el ambito de la Propiedad
Industrial, en 1961 se cred un grupo de trabajo sobre marcas, bajo la
presidencia del Dr. Haan, concluyendo sus trabajos en 1964 con la
elaboracién de un Anteproyecto de Convenio sobre el derecho de marcas
comunitario, gue proporcionaba una regulacion moderna de la marca.

Lamentablemente por problemas politicos, estos dos trabajos quedan
abandonados, provocando una paralizacién en los estudios de
armonizacion, viéndose superados hasta el ano de 1972, donde al compas
de la reactivacion de un Derecho Europeo de patentes tras la firma del
PCTS®, también se retoma la iniciativa en materia de marcas, publicandose
en primer lugar en el ano de 1973 el Anteproyecto de Convenio de 1964,
mismo que por razones de su época de elaboracidn dio lugar a comentarios
que tuvieron como base que a mediados de 1974, se creara un grupo de
trabajo con ¢! objeto de redactar un informe sobre la construccidén de un
derecho -~ munitario de marcas

Diche grupe de trabajo, integrado por expertos en el campo, concluyé con
la elaboracién del Mémorandum sobre la creacidon de la marca
comunitaria, que fue adoptade por la Comision el 6 de julic de 1976,

& PCT Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, adoptado en Washington, D.C. el 19 de
diciembre de 1970, junio con su Reglamento, y modificados el 3 de Febrero de 1984 y el 29 de

sepuembre de 1992,

1!
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siendo este documento el reconocido como el precursor de las bases del
actual derecho de marcas comunitario. En este Mémorandum se descarta
la idea de elaboracion de un Convenio internacional, toda vez que se
decide no resulta operativo en el ambito comunitario, por lo cual se opta
por la adopcién de un Reglamento por €l que se cree la marca comunitaria
y una Directiva que aproxime las legislaciones en materia de marcas,
donde resulta indispensable la desaparicion a corto plazo de los derechos
de marca nacionales.

A partir de la publicacion de dicho Mémorandum, se prepara el
establecimiento de una Directiva con el objetivo primordial de aproximar
las legislaciones en materia de marcas, y ¢n un Reglamento sobre la marca
comunitaria. Es asi, como la Comisién prepard un primer proyecto en
1977, que tras una intensa reelaboracién dio lugar a un segundo proyecto
de julio de 1978. Posteriormente, el 27 de noviembre de 1980, la Comisién
presenté al Consejo una propuesta de reglamento sobre la marca
comunitaria, acompafiada de la exposicién de motivos y de un comentario
de cada uno de los articulos. Mas tarde tras el informe del Comité
Econémico v Social, y del Parlamento Europeo, ¢l 9 de agosto de 1984 se
hizo publica una propuesta que modificaba el Reglamento. Es asi como en
mayvo de 1988, la secretaria del Consejo Europeo elabora un nuevo texto
donde son recopiladas las observaciones realizadas con anterioridad y los
resultados de las sesiones de trabajo de los comités asesores, resultando
con ello un texto consolidado de la propuesta que tan solo es difundido en
pequenos sectores.,

Ya listo el proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria, la publicacion
se vio entorpecida por nuevos problemas politicos, cuyo texto consolidado
en 1988, tuvo que esperar tras designacion de la sede de la Oficina de
Marcas Comunitarias, mas tarde una vez resueltas las divergencias
politicas, en 1992 se redacta un nuevo texto consolidade, cuya diferencia
fundamental radica con el anterior texto en la nueva numeracién de los

articulos.

En este sentido, la primera Directiva del Consejo de aproximacién fue
convocada en Bruselas el 21 de diciembre de 1988% bajo el cual se
sentaron las bases generales acerca de la valoraciéon de una regulacion
cormunitaria de las marcas, y su proteccion nacional en subsistencia a la
que se podria obtener en la Comunidad Europea.

" DOCE n° L40/) de 11.2.89,p. 1
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Asimismo, en dicha Directiva se fincaron las limitantes y libertades con
que contaban los paises para adecuar sus legislaciones nacionales de
marcas, al amparo de una nueva proteccion, de esta manera tan solo se
dan visos por medio de reglas generales para la proteccion, esto es,
partiendo de la base de la reserva de libertad con que cuenta todo Estado
miembro de las Comunidades para establecer las disposiciones de
procedimiento relativas al registro, caducidad y la nulidad de las marcas
adquiridas por el registro, se cita una lista enunciativa de lo que a partir
de ésta deban proteger v vigilar los Estados al adecuar su legislacién.

A este efecto en la Directiva en comento, se establece el ambito de
aplicacién, establecido a las marcas individuales, colectivas o de
certificacion que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en
un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan
sido objeto de registro internacional surtiendo plenos efectos.

También en dicha Directiva, se sefialan los signos que pueden constituir
una marca, causas de denegacion o de nulidad absolutos en caso de
solicitudes y otros motivos en caso de la existencia de registros otorgados
anteriormente, asi como derechos, limitacion del registro, agotamiento, uso
que la marca confiere, causales de caducidad y disposiciones generales
acerca de las marcas colectivas.

Para los anteriores efectos, la presente Directiva en su articulo 16
menciona que los Estados contaran como término para adoptar las
medidas legales enunciadas el del 28 de diciembre de 1991, informando a
la Comision de tales adelantos y de los textos de las disposiciones
esenciales de derecho interno que cada uno adopten en el ambito de la
Directiva de mérito.

Posteriormente, y al tener la Directiva tan solo la obligacion en cuanto al
resultado que debe conseguirse, y conllevar implicitamente la
obligatoriedad =r -} caso concreto de conseguir una adecuss'n de las
leyes nacionales respecto de ciertas perspectivas, en Derecho Cormunitario,
al ser necesario ver concretizadas esas metas son enriquecidas por
ordenamientos con alcance general para sujetar la obligatoriedad para las
partes, por ello y como resultado de esa armonizacién legislativa pactada
para el afio de 1991, el Consejo de Asuntos Generales de la Unién Europea
en respuesta a los informes remitidos de los Estados parte, adopto el
Reglamento de la Marca Comunitaria (CE) 40/94 del 20 de diciembre de
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199319, entrando en vigor €] 15 de marzo de 1994, mismo que establece las
bases actuales para la regulacién comunitaria de marcas, con
modificaciones realizadas por el Reglamento (CE) n° 3288/94,
particularmente en su articulo 140!, y ultirmamente por reformas
resultantes de la Junta Intergubernamental celebrada en Amsterdam en
1997, por medio del cual se expone el actual texto consolidado del
Reglamento de la Marca Comunitaria.

La base legal del Reglamento de la Marca Comunitaria se encuentra en el
numeral 235 del TCE, al manifestar que la Comunidad podra actuar,
cuando una accién de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de
los objetivos de la misma, sin que el Tratado haya previsto expresamente
los poderes de accién especificos necesarios para la creacién de un
instrumento juridico de tales caracteristicas.

Mas tarde, y en observancia a lo establecido en el mismo Reglamento de la
Marca Comunitaria, en apoyc a éste y para un mejor funcionamiento del
sistema de la marca comunitaria, son emitidos por la Comisién tres
Reglamentos posteriores, dos del ang de 1995, por medio de los cuales, en
primer lugar se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE)
40/94 del Censejo sobre la Marca Comunitaria, mediante el Reglamento
(CE) n°® 2868/95, del 13 de diciembre de 1995!2, siendo el segundo del
mismo aiio, el Reglamento n® 2869/95 de la Comision, del 13 de diciembre
de 1995, relativo a las Tasas que se han de abenar a la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior {marcas, disefios y modeios)!3,
apareciendo por ultimo el Reglamento (CE) n® 216/96 de la Comision de 5
de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento
de las salas de recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(marcas, diseflos y modelos)!?

Aunado a lo anterior, se puede concluir que estos cuatro Reglamentos
conforman el actual Sisterna de Marcas Comunitarias, misme gque
constituye €l unico sisterna de derechos de propiedad intelectual que
proporciona proteccién iiiitaria a las marcas en toda la Unidn Europes.

Actualmente y en funciones desde el 1° de abril de 1996, en cumplimiento
al articulo 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria, se crea una Oficina

1 DOCEn®L 11 de 14.1.1994, p.1

"1 DOCE n° L 349 de 31.12.1994, p. 83
12 DOCE n® L 303 de 15.12.1993, p. |
13 DOCE n® L 303 de 15.12.1995, p. 33
M DOCE n® L28de 6.2.66,p. 11
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de Armonizacion de! Mercado Interior (marcas, disefios y modelos),
actualmente conocida como la OAMI, con la finalidad de administrar el
registro y tramite de las marcas comunitarias, misma gue por CONsenso de
Jefes de Estado o de Gobierno el 29 de octubre de 1993, decidieron tendria
su sede en Espana, en una ciudad que designara el Gobierno espanol,
gobierno tal que designo como sede la provincia de Alicante.!3

En este contexto, son principalmente las regulaciones domésticas de cada
pais integrante de la Union Europea, las que dan un contexto general y
panoramico que sientan las bases para el ordenarniento comunitario de
marcas actualmente.

Como un ejemplo vive de las regulaciones regionales ya en
funcionamiento, con la creacién de la Comunidad Europea, se encuentra
el Convenio BENELUX sobre marcas del 19 de marzo de 1962,
ordenamiento que sin ser evocado en el actual Reglamento de la Marca
Comunitaria y de la Directiva fundatoria del Reglamento, objeto de nuestro
estudio, si es un ordenamiento claro, en la regulacion de las marcas y
signos distintivos por parte de tres paises, en este caso Bélgica,
Nederlands y Luxemburgo, quienes sin mayores pretensiones mas que de
proteger bienes intangibles de las empresas con la finalidad de proteccion
de su mercado interior, buscan una identificacion en ciertos aspectos para
con los demas paises, sin pretender una armonizacion de leves en esta
materia.

Por otra parte, cabe destacar que en los Tratados Constitutivos de la Unién
Europea, no se hace mencion alguna acerca de la Proteccién de la
Propiedad Industrial, o en algun capitulo especifico donde se regulen los
signos distintivos de las empresas. Pero es a partir de disposiciones
contenidas en el Tratado de la Comunidad Europea, donde surge la idea al
amparo del Derecho Comunitario de “armonizacion de legislaciones”, junto
con la posibilidad de creacién de ordenamientos tendientes a la

'S La sede de la OAMI se encuer:ra en Alcante. Esia ciudad de la costa mediterranea espiuma,
situada cas! a la misma lauiud que Palermo o Atenas, goza de un clima muy templado tante en
verano como en inviernc. La ciudad de Alicante tiene una poblacion de 270000 habitantes. Se sitha
en el centre de una regiGn muy urbanizada. La villa de Elche, a pocos kilometros de distancia, tiene
200000 habitantes. Otras municipios de la regién sobrepasan los 25000 y, en ocasicnes, los 50000
habitantes. La poblacién de la provincia de Alicante se acerca a 1300000 habitanies. La OAMI
dispone de un domicilio provisional en una de las avenidas del centro de Alicante: Avenida de
Aguilera, n® 20, en un moderno edificio capaz de satisfacer ias necesidades del piblico durante sus
primeros afos de actvidad. La sede definiuva de la OAMI se constrwira al borde del mar, en fa
penferia de la ciudad, a mnad de camine entre Alicante ¥ el aeropuerto.
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adecuacion de los ordenamientos locales para el surgimiento de un
ordenamiento comunitario.

4. Oficina de Armonizacién del Mercado Interior {OAMI}, (Marcas, Modelos y

Disertos}

La oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) es una agencia
descentralizada de la Comunidad Europea, con autcnomia juridica y
presupuestaria, que tiene como finalidad la administracién del sistema de
la Marca Comunitaria. El personal que labora en dicha oficina es personal
comunitario al cual se le aplica el Estatuto de los funcionarios de las
Comunidades Europeas.

Los dérganos principales de la OAMI son el Consejo de Administracién, el
Comité Presupuestario y la Presidencia. El Consejo de Administracion
ejerce el control externo, esta formado por un representante de cada
Estado Miembro de la Unién Europea, un representante de la Comision y
sus correspondientes suplentes, este Consejo se reune en sesion ordinaria,
existiendo la posibilidad de sesiones extraordinarias, sus decisiones se
toman por mayoria simple de los votos de los representantes, se precisa
mayoria de tres cuartos.

El Comité Presupuestario gjerce el control externo de la Oficina, es €l que
elabora el presupuesto, las previsiones de gastos e ingresos; el Presidente
es elegido por el Consejo de Ministros de la UE, a propuesta del Consejo de
Administracién, por un periodo de 5 anos teniendo la posibilidad de ser
renovado, tiene a su cargo la adopcién de las instrucciones administrativas
internas y la publicacion de notas y comunicaciones, ademas de
representar a la OAMI ante las instituciones europeas.

La OAMI, tiene como funciones principales el desarrollar los
procediraientos de registro comu:::.ario de titulos de propiedad industrial,
llevar los registros publicos de estos titulos y compartir con las
jurisdicciones de los Estados de la Unién Europea la tarca de decidir
acerca de las solicitudes de invalidacién de estos titulos con posterioridad

a su registro.
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El control de la legalidad de las decisiones de la OAMI se lleva a cabo por
la jurisdiccién comunitaria: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.

La OAMI aspira a garantizar el equilibrio de su presupuesto con sus
ingresos propios, constituidos principalmente por las tasas que deben
pagarse por el registro y por la renovacion de los titulos de proteccién.

La Oficina trabaja fundamentalmente en cinco idiomas, esto quiere decir,
que el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) distingue entre idiomas
oficiales de la Unién Europea y los idiomas de la OAMI.

Por una parte cabe acotar que los idiomas de la Unién Europea son el
aleman, danés, espafol, finlandés, francés, griego, italiano, neerlandés,
portugués y sueco (11 idiomas), que pueden ser utilizados indistintamente
para la redaccion y presentaciéon de la solicitud de la marca comunitaria.

Ahora bien, los idiomas de la OAMI, son el aleman, espafiol, francés, mglés
e italiano (5 idiomas), donde su aplicacién es necesaria en los
procedimientos seguidos ante esta Oficina.

Es importante recalcar que la Marca Comunitaria puede ser solicitada
mediante cualquier idioma oficial de la Unién Europea, pero es basico que
en dicha solicitud se sefiale un segundo idioma, esto con la finalidad de
aligerar las cargas operativas, ya que este idioma servira de referencia para
procedimientos que lleguen a suscitarse con el registro de la marca y su
misma tramitacion.

4.]. Organizacién de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior.

Actualmente la Oficina se encuentra conformada de un Presidente, y de
dos Vicepresidencias, de las cuales una de ellas es la llamada
Vicepresidencia Técnica y Administrativa y la otra Vicepresidencia de

Asuntos Juridicos.

La Vicepresidencia de Asuntos Juridicos se encuentra compuesta a su vez
de dos Unidades de apoyo, del Departamento Juridico y de las Salas de
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Recurso. La primera Unidad de apoyo se denominada “Unidad Operativa”
las cual se encuentra compuesta de 5 unidades, las cuales son: La
Divisién de Examen, Divisidon de Oposicién, Division de Anulacion,
Administracion de Marcas (Registro) y la Representacidon Legal. La otra
Unidad es la llamada “Unidad de apoyo”compuesta de dos Servicios
Técnicos, el primero de ellos el Servicio Técnico de la Vicepresidencia de
Asuntos Juridicos, conformada a su vez de los Informes de busqueda, de
las Cartas estandar y Formularios; y del Servicio de Coordinacién de la
Vicepresidencia de Asuntos Juridicos, compuesta de Mail Dispatch,
Reclarmaciones y Personal y Organizacion.

Como funcionario supremc y con las mas amplias facultades
encomendadas por la Comisién de direccién de la Oficina, se encuentra el
Presidente, quien es nombrado dentro de una lista de tres funcionarios por
la mismas Comision durando en su encargo S5 afos como maximo. Las
facultades y obligaciones encomendadas al Presidente de la Oficina, se
encuentran ubicadas en el articulo 119 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, dentro de las cuales, las mas importantes son: tomar las
medidas necesarias, en particular la adopcidon de instrucciones
administrativas internas, someter a la comisién cualquier proyecto de
modificacién del Reglamento; presentar informe anual de actividades a la
Comision y delegar [acultades.

Como anteriormente se ha sehalado, como una de las facultades del
Presidente se encuentra el dictamen de decisiones, stendo en este caso
cbligatorias para los particulares, por los cuales en el caso concreto ha
determinado los dias feriados, las formalidades de los formatos,
caracteristicas principales que deben reunir los tramites y procedimientos
seguidos en la OAMI, etc.

Como organo asesor del Presidente se encuentra el Consejo de
Administracién, compuesto por un representante de cada Estado miembro
v de un representante de ia Comisién; mismo que determina ¢l plazo a
partir del cual deben de presentarse las =:!'citudes de mareca comunitaria,
y presenta dictAmenes al Presidente como funciones principales. El mismo
Consejo determina a su presidente y a su vicepresidente, los cuales
tendran como duracién en su mandato de tres aftos renovables.

De conformidad con el numeral 125 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, son competentes para tomar cualquier decision en los
procedimientos establecidos en el mismo Reglamento, los examinadores,
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las divisiones de oposicién, la division de administracién de marcas y de
cuestiones juridicas, las divisicnes de anulacién.

En amparo al articulo 126 del mismo Reglamento, los examinadores tienen
competencia para adoptar cualquier resolucién con respecto a las
solicitudes de marcas y aquellos referentes al examen de forma, al examen
de fondo, requisitos del titular, motivos de denegacion absolutos y relativos
y motivos de desestimacion.

Las Divisiones de Oposicién tienen competencia para resolver y estudiar
cualquier cuestién presentada como tal a solicitudes de registro,
constando de tres miembros cada division, debiendo ser al menos uno de
ellos jurista.

Referente a la Division de administracién de Marcas y de cuestiones
juridicas, éstas tendran competencia para adoptar cualquier tipo de
decisiones que no sean competencia de un examinador, de una divisién de
oposicion, o de anulacion, siendo competenites particularmente para
adoptar resoluciones sobre las menciones que deben inscribirse en los
Registros de marcas comunitarias, y para llevar la lista de los
representantes autorizados ante la Oficina.

De acuerdo con lo establecido con el articulo 129 de! Reglamento, las
Divisiones de Anulacidon seran competentes para conocer de las solicitudes
de anulacion y de nulidad, constando de tres miembros cada una, con las
mismas caracteristicas de las divisiones de oposicion.

Las Salas de Recurso, de acuerdo con lo establecido por el articulo 130 detl
Reglamento, tienen competencia para pronunciarse sobre los recursos
interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, las divisiones de
oposicion, de administraciéon de marcas, de anulacion, y de las cuestiones
jurili-as, se encontraran compuestas por dos mis:nbros juristas. Ademas
sus miembros serdn independientes de los otros runcionarios de la Oficina,
de manera tal gue no podran ser sujetos de alguna instruccién impuesta
por la misma, los funcionarios miembros tendran como duracion en su
cargo 5 anos. Sus miembros podran ser recusables y podran excusarse de
los asuntos donde tengan ingerencia directa o indirecta segun sea el caso.
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Actualmente la Oficina se encuentra encabezada por los funcionarios
siguientes:

Presidente Jean-Claude COMBALDIEU
Vicepresidente responsable de Asuntos -
Técnicos y Administrativos Alberto CASADO CERVINO

Vict_ap_residente responsable de Asuntos Alexander von MUHLENDAHL
Juridicos

Oficina del Presidente

Assistente Paul MAIER

Relaciones Publicas, Prensa Christine ROY

Vicepresidencia Técnica y Administrativa

Departamente de Servicios Administrativos y Técnicos

Director del Departamento William COPINE

Servicio Financiero, Presupuesto v Contabilidad
Jefe del Servicio Peter RODINGER

Servicio de Recursos Humanos y Administracidon Social

Jefe del Servicio

Servicios Generales - Compras/Edificios/Biblioteca/Gestién de publicaciones

iei Mi 1A 1 VILLA
Jefe del Servicio SA%VU(SHE;ge RROYA

Servicio Logistico de Marcas

Jefa del Servicio Jessica LEWIS

Serviri~ sniormatico

Jefe del Servicio Javier EGUIDAZU GALDONA

Servicio de Apove Juridico v de Asistencia en los Procedimientos

Christophe GIMENEZ

Jefe del Servicio

Servicio de Correo y de Documentacign de los Expedientes de Marcas
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Jefe del Servicio

Divisién de la Cooperacién técnica

Jefe del Servicio Javier RUJAS MORA-REY

Servicio de Secretaria del Consejo de Administracién, del Comité
Presupuestario y de la

Comisién Consultiva de Compras y Contratos

Jefe del Servicio Valentine LAZZER]

Departamento Juridico

Director del Departamento Oreste MONTALTO

Servicio de Coordinacién v de Asuntos Financieros vy Estatutarios

Jefe del Servicio Joao MIRANDA DE SOUSA
Servicio Juridico v Contencioso

Jefe del Servicio Fernando LOPEZ DE REGO
Servicio de Legislacion y de Asuntos Juridicos Internacionales

Jefe del Servicio Detlef SCHENNEN
Servicio de Representacién Profesional
Jefe del Servicio Virginia MELGAR
Servicio de Administracién del Registrg de Marcas

Jefe del Servicio Carle RUSCONI
Divisiéon de Examen

Jefe det Servicio Vincent OREILLY
Division de Oposicion
Panayotis GERO''_sROS

Jefe del Servicio

Divisién de Anulacidn

Jefe del Servicio Herbert MEISTER

Servicio Técnico de la Vicepresidencia de Asuntos Juridicos

Jefe del Servicio Jean ROUSSEAUX
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Servicio de Coordinacion de la Vicepresidencia de_Asuntos Juridicos

Jefe del Servicio Miguel AViLA ALBEZ

Salas de Recurso

Primera Sala de Recurso

Presidente Helene PREGLAU

David Thomas KEELING
Walter PEETERS

Miembros

Segunda Sala de Recurso

Presidente Kerstin SUNDSTROM

Hans Rudolph FURSTNER
John F. GORMLEY

Miembros

Tercera Sala de Recurse

Presidente Stefano SANDRI -

Achim BENDER
Théophile MARGELLOS

Miembros

Secretaria de las Salas de Recurso -

Interventor Ginther MARTEN

Presidente del Consejo de Administracién

José MOTA MAIA

Presidente del Cu _...té Presupuestario Renzo ANTONINI 16

16 Informacién encontrada en el sitio web de la OAMI, uww.cami.eur.com
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CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS

1. Medios para garantizar la efectividad_en la exclusividad del uso.

El medio que destaca el Reglamento de la Marca Comunitaria, en sus
consideraciones previas a su reglamentacion para adquirir el derecho es el
registro, toda vez que la proteccién otorgada es primordialmente con el fin
de garantizar la funcién de origen de la marca. Este argumento también es
recogido por el articulo 6° del Reglamento de la Marca Comunitaria.

La Marca Comunitaria debe tratarse comc un objeto de propiedad
independientemente de los productos o servicios para los cuales haya sido
designada, por lo cual puede ser objeto de cesion, de conformidad con el
articulo 17 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siempre y cuande no
se induzca a error al publico consumidor.

También puede ser objeto de licencias otorgadas por el propietario del
registro, esto con el fin de otorgar el uso a un tercero, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 22 del Reglamento de la Marca Comunitaria. La
marca comunitaria confiere a su titular un derecho unitario valido en
todos los Estados miembros de la Unién Europea, al crearse por un acto
de registro uinico.

La marca comunitaria cumple, en el ambito de la Unidn Europea, las tres
funciones esenciales de una marca: como signo de identificacion del origen
de los productos y servicios; como signo de garantia de una calidad
constante, al condensar el compromiso de la empresa con el consumidor; y
como signo de comunicacién con el publico y soporte para la promocién y
la publicidad.

Asimismo, puede ser utilizada come warrea de fabrica, como marca de
comercio o como marca de servicio. También, puede adoptar la forma de
una marca colectiva; a este respecto la reglamentacién de la marca
colectiva garantiza el origen, la naturaleza o la calidad de los productos y
servicios, distinguiéndolos de este modo en beneficio de los miembros de la
asociacion o de la entidad titular de la marca.
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La marca comunitaria ya sea colectiva o no, se adquiere por su inscripcion
en el Registro llevado por la OAMI, v solamente por este puede ser cedida,
transformada, licenciada v dejar de surtir sus efectos para todo o para
parte del conjunto de la Unién, en el transcurso de su duracién que es de
diez afnos, renovables de forma indefinida. Las normas juridicas que la
regulan son muy similares a las que se aplican a las marcas nacionales de
los Estados miembros de la Unién Europea. En consecuencia, y con
independencia del cambio de ambito territorial de validez de las marcas,
las empresas se encontraran ante un entorno juridico que ya les resulta
familiar,

Ahora bien, el medioc para garantizar la efectividad de la marca
comunitaria, es justamente el del registro, que se lleva a cabo ante la
OAMI, que es la oficina administrativa encargada del desarrollo de registro
comunitario de titulos de propiedad industrial, de levar los registros
publicos de estos titulos y de compartir con las jurisdicciones de los
Estados miembros de la Unidén Europea la tarea de decision acerca de las
solicitudes de invalidacion de estos titulos con posterioridad a su registro.

La marca comunitaria constituye un titulo segure y de tratamiento
uniforme, puesto que, por una parte se rige mediante la legislacién
principal que constituye el Reglamento de la Marca Comunitaria y por otro
lado los Tribunales de las Marcas Comunitarias, competentes para juzgar
con arreglo a la legislacidn nacional y comunitaria aspectos de violacion a
las marcas ya registradas.!?

l.a proteccion de la marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una
solicitud de registro de un nuevo signo presentada directamente ante la
OAMI, o bien mediante la solicitud de registro de un signo ya registrado
ante la oficina nacional. Lo cual no implica una renuncia a las
protecciones nacionales o internacionales anteriores, sino que mejora la
eficacia y facilita la gestién de estas marcas anteriores.

Asi, se puede proteger directamente por una primera solicitud de marca
comunitaria presentada ante la OAMI un signo de nueva creacién
adaptado a las diferencias de idiomas, culturas y costumbres del mercado

europeo.

' Revista de Derecho de la Alia Tecnologia. Septiembre de 1994. Afo VII- No. 73. Buenos Aires.
Argentina. Marca Comunitaria por Rosa Chover, pag. 2.
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La marca comunitaria puede proteger también un signo que haya sido
objeto de un primer depésito ante la oficina nacional de un pais miembro
de la Unién de Paris o del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, que ha sido
recientemente concluido en el seno del GATT (acuerdo TRIP). En estos
casos puede invocarse un derecho de prioridad durante un plazo de seis
meses.

Cualquiera que sea la antigiiedad de una marca nacional o de un conjunto
de marcas nacionales, es posible convertirlas en marca comunitaria. De
este modo, la empresa se dotara del instrumento ideal para afrontar los
desafios del mercado interior.

La opcién por el registro de la marca comunitaria no implica, sin embargo,
la renuncia a las marcas nacionales, ya que la empresa puede
conservarlas en vigor el tiempo que desee,

La antigiedad de una marca nacional puede ser invocada ante la OAMI
con ocasion del procedimiento de registro de la marca comunitaria, incluso
en caso de extincion o de renuncia ulterior de la marca nacional. En
efecto, la empresa titular de una marca comunitaria disfruta de los
mismos derechos de los que disfrutaria si la marca nacional siguiera
registrada.

A su vez, la denegacidén de registro de una solicitud de marca comunitaria,
la caducidad o la anulacién de una marca comunitaria dejan abierta la
posibilidad de presentar tantas solicitudes de marcas nacionales como
paises de la Unioén Europea en los que el motivo de denegacién, caducidad
o anulacion no produzca sus efectos. De este modo, se preserva el
beneficio de una eventual prioridad o antigtiedad, asi como las inversiones
y campartas publicitarias efectuadas con anterioridad en estos paises.

Toda marca comunitaria debe reunir dos requisitos: ser un signo que
pueda representarse graficamente y ser apropiado para distinguir los
productos y servicios de una empresa de los de otras.
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El articulo 6° del Reglamento de la Marca Comunitaria, nos establece el
principio fundamental que confiere el derecho exclusivo de uso a quien
adquiere el registro de la marca comunitaria, de esta manera es tan solo
por la inscripcion registral como se constituye el unico modo de
adquisicion de la proteccion.

2. Principios de la Marca Comunitaria.

Principioc de Unidad.- Consiste en la caracteristica dada por su naturaleza,
ya que solo puede ser solicitada y concedida para la totalidad de la Unién
Europea.

Principio de Autonomia.- Implica la regulacién de esta figura a través de
un derecho comunitario, y no por disposiciones propias de ordenamientos
domesticos de cada uno de ios Estados miembros.

Principio de Coexistencia.- Quiere decir, que esta figura coexiste con el
registro nacional llevado validamente a cabo, ya sea temporal o simultanea
durante todo el tiempo.

Principio de Accesibilidad.- Significa que no tan solo pueden ser objeto de
proteccion les nacionales de los Estados miembros de la Unidn, sino
también nacionales de otros paises, en los términos del articulo 5 del
RMC, bajo los mismos requisitos de fondo y forma.

Principio de Integracidn internacional.- Implica que tanto el RMC y la
figura por si misma de la Marca Comunitaria, no constituyen piezas
aisladas, sino conceptos integradores uno del otro.

3. Definicion de Marca Comunitaria.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, no contiene en ninguno de sus
arijcuios definicion acerca de lo que debr entenderse por Marca
Comunitaria, sin embargo, hay diferentes sistemas en los cuales puede
definirse a esta particularidad de Marca. Asi por ejemplo puede adoptarse
la definicion adoptada en €l articule 15,1 del Acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC), que ha estableciendo que puede constituir una marca de fabrica o
de comercio cualguier signo o combinacién de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
En este caso, pueden registrarse como marca de fabrica o de comercio las
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palabras, inciluidos los nombres de personas, las letras, los niimeros, los
elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cuaiquier
combinacion de estos signos, siendo decision de los mismos miembros el
supeditar la posibilidad de registro por no considerarse novedoso,
exigiendo al solicitante que los signos sean perceptibles visualmente.

Consideracion anterior, que cambia en nuestro sistema a estudio, ya que
en las diversas modalidades de marcas, que seran estudiadas mas
adelante, no siempre la percepcion visual serd un requisito indispensable
para la concepcion del registro.

Actualmente, en el Reglamento de la Marca Comunitaria, en el numeral 4,
se mencionan los signos susceptibles de constituirse come Marca
Comunitaria, mismos que coinciden notablemente con el numeral 2 de la
Primera Directiva publicada en el DOCE n® L 40/1 de 11.2.89.

“Art. 4 RMC.- Podra constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representaciéon grafica,
especialmente las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, a la forma del
producto o de su representacion, a condicién de que tales
signos sean apropiados para distinguir los productos o
los servicios de una empresa de los de otras”.

De esta manera, a diferencia con otros ordenamientos locales, en el RMC,
no se conceptia lo que debe entenderse como signo, de manera tal, que
tan sélo se dan vises acerca de sus componentes, pudiendo ser estos:

+ las palabras, va sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma
(en este ultimo caso, no deben servir para designar, en ese idioma,
los productos y servicios a los que se aplica la marcaj;

« los nombres y apellidos;
« Jas firmas;
« las letras, las cifras;

« las siglas, las combinaciones de letras, numeros y signos, los
logotipos;

« los esloganes;
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» los dibujos, figuras y pictogramas;
» los retratos de personas;

+ los conjuntos de palabras o de elementos graficos, asi como los
signos complejos que asocian elementos denominativos y graficos,
como, por ejemplo, las etiquetas;

« las formas tridimensionales, como las formas de los productos ¢ de
su confeccion,

+ los colores y combinaciones de colores;

+ las marcas sonoras, en particular, las frases musicales.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que los olores, los sonidos y los
sabores pueden constituir marcas comunitarias, siempre y cuando estos
signos sean susceptibles de representacion grafica, de esta manera,
pueden ser actualmente expresadas estas representaciones mediante
diagramas que incluyan relaciones matemaéticas o guimicas, presentaciéon
de cromatografias, aromatografias y pentagramas. Aun asi, el requisito
fundamental que debe reunir un signo para ser registradoc como marca
comunitaria, es la aptitud diferenciadora, toda vez que al ser la marca el
mecanismo informativo que permite a los consumidores la identificacién
de los productos, resulta necesaria esta aptitud, ya que de lo contrario, los
usuarios no tendrian conocimiento de la calidad y especie de los productos
o servicios adquiridos, es permisible decir que el RMC no matiza sobre los
signos que tienen la calidad diferenciadora, a diferencia de otras
legislaciones domésticas integrantes de la Unién Europea.

Asimismo, el articulo 4 del RMC, no hace referencia expresa al ambito
donde opera la marca, ambito que no resulta ser otro mas que el del
trafico economico, tal como se menciona en los numerales 9 y 12 del

mismo reglamento.

4. Titulares de la Marca Comunitaria.

El acceso a la marca comunitaria estd abierto a todas las categorias de
sclicitantes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del RMC, toda
persona fisica puede obtener el registro de una marca comunitaria. No es
preciso ser empresario ni comprometerse a utilizar, por si mismo, la marca
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en el mercado. Un signo grafico puede también ser registrado por su
creador para su posterior cesién o licencia a una empresa. No obstante, la
actuacion desleal, o de mala fe del solicitante en €l momento del depdsito
puede provocar la anulacién de la marca, a este respecto nada impide que
una misma empresa sea propietaria de mas marcas comunitarias siempre
y cuando identifiquen o distingan un producto o servicio de otros que
procedan de la misma empresa.

Toda persona juridica puede obtener el registro de una marca comunitaria,
asi pueden acceder a la marca las sociedades y asociaciones que desean
realizar un uso directo de la marca, los grupos de empresas que pretendan
gue la marca sea utilizada por las sociedades que estan bajo su control, y
las asociaciones y otras entidades publicas que desean identificar los
productos y servicios de sus miembros mediante una marca colectiva.

Todas las personas fisicas o juridicas que estén domiciliadas o tengan su
sede o establecimiento serio y efectivo en un Estado miembro de la Union
Europea, en un pais parte en el convenio de Paris, o en un Estado
signatario del acuerde TRIP, podran tener acceso a la marca comunitaria.

Disfrutan igualmente de esta posibilidad las personas fisicas y juridicas
que tengan la nacionalidad de alguno de esos paises.

Actualmente, también pueden obtener el beneficio de registro de marcas
comunitarias, los nacionales de paises miembros de la Organizacién
Mundial de Comercio (OMC), por adicion al inciso d) del articulo 5 del
RMC, de acuerdo con el texto consolidado del Reglamento de la Marca
Cornunitaria. '

Aunado a lo anterior, cabe destacar que se prevé un problema en la
asimilacién de los miembros de estas tres organizaciones, ya que permite
cuestionarse acerca de qué es lo que se entiende por establecimiento
efectivo y serio, entendiéndose como tal a la residencia habitual y no
ficticia de su negocio, no exigiéndose en este caso que sea el
establecimiento principal de su negocio, €l que se encuentre cn ese pais.

En el supuesto de que no se retina ninguna de estas condiciones, aun es
posible el acceso a la marca comunitaria, en este caso es precisa una
previa verificacion de reciprocidad con el pais del solicitante, actualmente
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los unicos paises sujetos a reciprocidad son Taiwan y Andorra, siendo en
este caso indispensable que los solicitantes comprueben que la marca ha
sido sujeta a registro nacional.

A efectos del apartado 1, los apatridas, tal como los define el articulo 1 de
la Convencion sobre el Estatuto de los Apatridas, firmada en Nueva York el
28 de septiembre de 1954, v los refugiados, tal como los define el articulo
1 de la Convencion sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en
Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967,
se equipararan a los nacionales del Estado en que tengan su residencia
habitual.

En caso de falta de legitimacion consecuencia det examen de la solicitud,
la solicitud sera desestimada, siendo en este caso la decisidon recurrible.
En caso de otorgarse una marca a un solicitante gue carezca de
legitimacién, confiere una casual suficiente para anular una marca segan
lo establecido por el articule 51 inciso a) del mismo reglamento, ¢ en caso
de recaerle en el futuro falta de legitimacion, esta también sera causa
suficiente para pedir su caducidad.

4.1. Depésito de la Solicitud de la Marca Comunitaria.

La solicitud de una marca debe efectuarse correctamente para que pueda
atribuirsele una fecha de depésito. El depésito de la solicitud de la marca
ante la Oficina parte del supuesto de la legalidad de su transmision, de tal
manera que aunque innovadoras las diversas formas de mandar o
transmitir un documento ante la Oficina (OAMI) lo hace un sistema
bastante accesible para todos. De conformidad con lo establecido por la
Regla 79 del Reglamento por ¢l que se establecen normas de ejecucion del
Reglamento de la Marca Comunitaria, se pueden transmitir todos los
documentos, incluidos los escritos introductorios de procedirsiento, por
telefax y otros medios electronicos, por via postal, telegrama, notificacion
mediante entrega directa o cualguier otre medio, en particular
presentacion directa.

Si la presentacién ha sido mediante telefax, de acuerdo a lo establecido por
la Regla 80, debera contener los requisitos establecidos por la Regla 3, en
caso de no reunirlos el solicitante contara con el plazo de un mes para
subsanar las irregularidades, considerandose como fecha de presentacién
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la de recepcion del fax, cuando se reciban las aclaraciones después de
dicho plazo se considerara que la solicitud ha sido presentada ante la
oficina, la firma del documento se considerara como valida, aunque ello no
implique la presencia de una firma auténtica y original, en este caso no €s
necesaria la confirmacion del telefax por via postal ni se requiere de una
ratificacién a lo aludido en la solicitud, en caso de error en la transmision,
por ser esta incompleta, la Oficina comunicara de este hecho conminando
al solicitante a su cumplimentacién.

Ya sea por el medio que fuere, la Oficina se encuentra obligada a
comunicar al remitente la recepcion de su envio, ademas, de conformidad
a lo establecido por las Reglas 81 y 82 del Reglamento de Ejecucién, a las
diversas modalidades de trasmisiones se aplicaran las mismas condiciones
que a la transmisién via telefax.

Al momento de la recepcion de la solicitud, un examinador de la OAMI
comprobara que la solicitud comprenda todos los elementos necesarios y
que las tasas hayan sido abonadas. En su caso, se invitara al solicitante a
subsanar las irregularidades observadas, designandose en esta primera
fase la fecha de deposito.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, en su Titulo III denominado de
“La Solicitud de Marca Comunitaria”, en el articulo 25 dispone
lineamientos generales acerca de la presentacion de la solicitud, el cual
considera a eleccion del solicitante, dos opciones de presentacion, bien sea
ante la Oficina o ante el servicio central de la Propiedad Industrial de un
Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del BENELUX, surtiendo en
este caso los mismos efectos como si se hubiera presentado en la misma
fecha ante la Oficina.

En caso de presentarse la solicitud ante las oficinas locales de los Estados
miembros de la Unién, estas se encargaran de transmitir a la Oficina del
Mercado Interior dicho escrito en un plazo de dos semanas contados &
partir de la fecha de presentacién en la Oficina Local. En caso de que la
solicitud sea remitida a la Oficina transcurrido un plazo de tres meses
desde la presentacioén de la misma, ésta se considerara retirada.

Cabe recalcar que la Regla 83 del Reglamento de Ejecucién, dispone que la
Oficina facilitara gratuitamente impresos de solicitud de marca
comunitaria, siendo entonces prerrogativa del solicitante el presentar su
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solicitud mediante el impreso original facilitade por la Oficina, por medio
de fotocopia del mismo, o por impresos creados mediante tratamiento
electronico de datos segun lo seniala el apartado 6 de la misma Regla.

De conformidad con la regla 5 del Reglamento de Ejecucion, en caso de
presentacion ante la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI),
la Oficina indicara en los documentos que compongan la solicitud, la fecha
de recepcién y el numero de expediente de la misma, y emitira un recibo
mediante carta-tipo 101 en el que figurara el numero de expediente
asignado y una copia de la solicitud tal y como fue recibida. En caso de
recepcion de la solicitud en Oficinas Locales o ante la Oficina de Mareas
del BENELUX, éstas se¢ encontraran obligadas a numerar las paginas de la
solicitud mediante numeracidn arabiga, antes de llevar a cabo la
transmision a la OAMI, sefialando ademas los documentos que coempongan
la solicitud y la fecha de recepcion, expidiendo en tal caso recibo a los
solicitantes ent donde figuren estos datos.

Una vez remitida la solicitud a la Oficina por parte del servicio central de la
propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de marcas del
BENELUX, ésta expedira el recibo correspondiente al solicitante indicando
la fecha de recepcion y el nimero de expediente.

4.2. Acuerdo sobre una fecha de presentacién v Examen de formalidades.

De conformidad con el numeral 26 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, en relacién directa con la regla 1 del Reglamento de
Ejecucion la solicitud estara sujeta a las siguientes condiciones, con la
finalidad de asignar una fecha de presentacién:

1) una instancia para el registro de marca comunitaria,

2} las indicaciones que permitan identificar al solicitante,

3) la lista de prodi:=~ s o de servicios para Jos que se solicite el r#¢’stro,
4) la reproduccion de la marca

A parte del cumplimiento de las anteriores condiciones, también debe
pagarse una tasa de dep6sito, de cada una o varias tasas por clase. Del
mismo modo, deben observarse las reglas establecidas por el articulo 140
de este Reglamento, por el cual faculta a la Oficina a la aplicacion del
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Reglamento por el que se establecen normas de gjecucidn del Reglamento
(CE) n® 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.18

A esta comprobacion, se le conoce como la etapa del examen de la
solicitud, en la cual la oficina examina lo establecido en el articule 36 del
Reglamento de la Marca Comunitaria, el cual primordialmente reconoce
las consecuencias que pueden recaer sobre la solicitud por falta de
cumplimiento al Reglamento de Ejecucién. Siendo estas la subsanacion de
irregularidades o conminacion para el pago de la tasa correspondiente, en
caso de no subsanacion la desestimacién de la solicitud y el retiro de la
solicitud por falta de pago, siendo claro establecer que en la practica estos
plazos e invitaciones se dan de manera cordial, toda vez que la Oficina es
bastante flexible con el cumplimiento de estos requisitos formales. Pero es
en el Reglamento de Ejecucion y en el mismo Reglamento en articulos
anteriores en donde se establecen las formas como pueden cumplirse con
los requisitos de la solicitud.

La fecha de presentacion de la solicitud se encuentra prevista en el
numeral 27 del Reglamento de la Marca Comunitaria, en relacion directa
con al regla 9 del Reglamento de Ejecucion del Reglamento. Siendo en este
caso, necesario para la designacién de la fecha de presentacion de la
Marca, la comprobacion de que la solicitud contiene: una instancia para el
registro de la marca comunitaria, las indicaciones que permiten identificar
al solicitante, la lista de productos o servicios para los que se salicita el
registro v la representacion de la marca.

En cumplimiento a los requisitos anteriores, también debe comprobarse ¢l
pago de la tasa de la solicitud base en un lapso no mayor a un mes, de
conformidad con la Regla 4 del Reglamento de Ejecucién. Actualmente la
tasa de solicitud base es de 975 Euros, que cubre hasta tres clases de
productos o de servicios, de manera tal que a partir de la cuarta clase,
resulta necesario el pago de la tasa por clase adicional que consta de 200
Euros por cada una de ellas.

Por lo que atafie al cumplimiento de la instancia para el registro, ésta
debera se inequivoca ya que, en caso de presentacion de otra solicitud
para ntro signo o invencidn, ésta sera devuelta a su remitente.

1 DOCE L 303 de 15.12.1995. Reglamento (CE) n® 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de
1995, por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n® 40/94 del Consejo sobre
la marca comunitaria.
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Respecto a la identificacion del solicitante, en la practica, no es necesaria
una informacién pormenorizada por la que deba identificarse plenamente
al solicitante, ya que tan solo es necesario que quede clara para el
examinador.

Referente a la clasificacién de productos v servicios para los que se solicite
el registro para lo cual se encuentra previsto en el numeral 28 del RMC,
esta lista en la practica, constituye un requisito minimo, ya que servira
exclusivamente para efectos administrativos, aunque en caso de senalarse
debera de guiarse por la regla 2 del Reglamento de Ejecucion, el cual
establece que la clasificacion debera regirse por la establecida en el Arreglo
de Niza relativo a la clasificacién de productos y servicios para el Registro
de Marcas, del 15 de junio de 1957, indicando claramente el tipo de
productos y servicios para los que cada producto deba corresponder,
considerandose la solicitud para toda la clase de productos en caso de solo
hacer mencion al encabezamiento de la clase.

En lo tocante a la representacion de la marca, esta se rige por la regla 3
del antes mencionado Reglamento de Ejecucion, la cual establece que la
marca se reproducira en escritura normal, y asi se considerara en caso de
no sefalarse ninguna represeniacion especial, por el que se tenga que
destacar el tipo de escritura, alguna otra representacion grafica, o colores
especificos; siendo necesaria la representacién en hoja aparte de la
solicitud en caso de senalarse una tipografia especial, representacion
grafica o colores especificos, no debiendo variar con las medidas del
formato de ingreso de 29.7cm x 2lcm., siendo las medidas de
reproduccién de 26.2cm x 17cm. dejando un margen a la izquierda de al
menos 2.5cm. en cuatro copias, requiriendo la mencion en la solicitud de
que se acompana el disefio adjunto, pudiendo figurar en la misma una
descripcion de marca.

En caso de solicitarse una marca tridimensional, se debera senalar en el
formato, siendo necesario el acompafamiente de una reproduccion
fotografica o una representacion grafic:, con seis perspectivas de la misma
répresentacién, es decir, no seis presentaciones de la misma marca. En
caso de solicitarse un registro en color, dicha indicacién debera consistir
en tonos y colores, pudiendo senalarse en particular el nombre del tono del
color o un catalogo en el que se especifique el nombre del color.

Ademas, aparte del acuerdo en una fecha de presentacion de la solicitud
es necesario establecer los contratiempos que pueda presentar la solicitud,
como por ejemplo, el que la solicitud no cumpla con la presentacién de la
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solicitud en las lenguas correspondientes (articulo 115 del RMC]), lo que se
encontrara subsanado por medio de un requerimiento al solicitante para
que en un plazo de dos meses se presente la solicitud debidamente
traducida en algun idioma de la Oficina, donde en caso de no presentarse
traduccién alguna la Oficina la traducira con arreglo a los servicios de
traduccién con gue cuenta la misma Oficina, servicio que encuentra su
regulacién en el articulo 117 del mismo Reglamento objeto de nuestro
estudio, prevaleciendo en todo momento esta traduccion, perdiendo el
solicitante toda accién legal que pudiera proceder contra la existencia de
alguna discrepancia en ésta.

Una vez traducida la solicitud ésta es enviada al lenguaje check, el cual
corresponde, al estudio de elementos denominativos de parte de un grupo
de especialistas que por su conocimiento en diversos idiomas traducen y
dan sus puntos de vista acerca del significado que pudicran tener los
signos puestos a consideracién ante la Oficina constituyendo algun motivo
de denegacion.

Establecida la fecha de presentacién, la Oficina estudiara otros motivos
citados en la solicitud, consistentes en diversos tipos de reivindicaciones
que bien pueden ser de Prioridad, Exposicién o de Antigiiedad.

La reivindicacion de Prioridad se encuentra prevista en los articulos 29 y
30 del Reglamento de la Marca Comunitaria y en la Regla 6 del Reglamento
de Ejecucion, la cual corresponde al derecho del solicitante a retrotraer los
beneficios de una primera solicitud presentada en otro pais, lo cual
implica adquirir los beneficios como si la hubiere solicitado al mismo
tiempo que en el registro nacional.

En este caso, cuando el solicitante desee reivindicar la prioridad de una o
varias solicitudes anteriores, contara con un plazo de dos meses contados
a partir de la fecha de presentacion, para remitir la declaracion de
prioridad, por la cual se indique i~ “:cha de presentacién y el pais en que
se presento la solicitud anterior. Se puede reivindicar prioridad para parte
de los productos o servicios de la solicitud o solicitudes anteriores, siendo
necesario para ello que la solicitud o solicitudes presentadas configuren en
la lista del Convenio de Paris, en la de la OMC o que exista reciprocidad
con ese pais. Dentro del plazo de tres meses, los solicitantes se
encontraran obligados a presentar a la Oficina el numero y copia confiable
del expediente anterior, no siendo necesaria la remision de copias

certificadas.
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Una vez presentados los documentos anteriores, serda reconocido el
derecho de prioridad siempre y cuando la marca objeto de la solicitud
anterior y la marca para la que se solicita sea la misma, los productos o
servicios en ambas solicitudes sean los mismos o bien estén comprendidos
en los de la solicitud anterior, y el titular en su caso sea €l mismo. Este
derecho solo puede ser reconocido si la solicitud tiene el caracter de una
presentacién regular, entendiéndose por regular como aquella por la cual
es posible la verificacion de la fecha de presentacién, y esta declaracion ha
sido gestionada dentro del plazo de seis meses contados desde la solicitud
o solicitudes anteriores. El efecto del derecho de prioridad es tener la
consideracién de fecha de la presentacion de la solicitud de marca
comunitaria, esto es, hacer suya la fecha de presentacion de la otra
solicitud en otro pais con anterioridad a la presentacién de la solicitud de
la marca comunitaria.

Otra modalidad de reivindicacién cuyo reconocimiento pude solicitarse es
la llamada Prioridad de Exposicién, la cual se encuentra regulada en el
articulo 33 y en la Regla 7 del Reglamento de Ejecucién, la cual consiste
basicamente en el prevalecimiento de los derechos del fabricante o
propietario de la marca cuando ésta ha sido expuesta con anterioridad sin
la finalidad de comercializarla. Los expositores en este caso, tendran el
derecho de reivindicar siempre que la solicitud sea presentada dentro del
plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la primera
presentacion. Si se desea reivindicar posteriormente a la presentacion de
la solicitud, el solicitante contara con un plazo de dos meses a partir de la
fecha de presentacion para remitir la declaracién en donde se conste el
nombre de la exposicién, el lugar y la fecha en donde se llevo a cabo la
presentacion de los productos o servicios expuestos. Mas tarde, dentro de
un plazo de tres meses el solicitante debera remitir un certificado expedido
en la exposiciéon por la autoridad responsable, debiendo constar que la
marca fue utilizada el dia de la inauguracién de dicha exposicién.En caso
de cumplimentaciéon de los anteriores requisitos, la fecha de prioridad sera

reivindicada.

Por ultimo, la tercera reivindicacién que iw ede solicitarse es 1a Prioridad
de Antigitedad la cual consiste en la reivindicacion de un registro que tiene
efectos en un Estado particular, transfiriendo los efectos a la Marca
Comunitaria, siempre con respecto al pais nacional, ya sea en el plazo de
dos meses a partir de la presentacion de la solicitud o bien tras el registro
de la marca comunitaria.!¥ ‘

19 Folleto Informativo de Derecho Nacional y Marca Comunitaria, 1999. OAMI. Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. Bélgica 1999. Pag. 69.
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La antigiiedad tiene como Unico efecto en el marco del Reglamento de la
Marca Comunitaria que cuando el titular de la marca comunitaria
renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerara que
continuia disfrutando de los mismos derechos que tendria si la marca
anterior hubiera continuado registrada.

Aunado a lo anterior, los solicitantes pueden solicitar la reivindicacion de
antigiiedad para parte de los productos y servicios comprendidos en la
solicitud de marca comunitaria o para parte de los productos y servicios
del registro o registros anteriores.

Los lineamientos generales de este tipo de reivindicacién se encuentra
sustentada en los articulos 34 y 35 del RMC, y en la Regla 8 del
Reglamento de Ejecucion, el cual nos establece los plazos y formalidades a
seguir a partir de la solicitud de prevalecimiento de antigliedad de una
marca.

En el caso de que el solicitante reivindique la antigliedad de una o varias
marcas registradas anteriores, debera presentar una copia del registro o
registros correspondientes dentro del plazo de tres meses contados desde
la fecha de presentacién, no siendo necesaria la presentacion de esta
documentacion en copias certificadas, siendo tan solo necesaria la
presentacion de una copia confiable del registro.

En caso de solicitar la reivindicaciéon con posterioridad al registro, ésta
debera realizarse dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de presentacién, siendo necesaria la mencién del Estado o Estados
miembros de la Comunidad en los que se reivindique dicha antigiiedad, en
caso de no satisfacer este requisito, la Oficina prevendra al solicitante para
que en el plazo de tres meses envié copia del registro o registros
pertinentes. Ademas también es necesario que la marca anterior se
encuentre registrada con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud en un Estado miembro de la Unii- | debiendo en su caso ser la
misma marca que la de la solicitud de marca comunitaria, idénticos los
productos o servicios y el titular debera ser el mismo.

En el caso de la identidad de marcas, cuando se trate de marcas
denominativas, éstas son analizadas sin atender el caracter tipografico, de
manera que la supresiéon de una letra resulta un motivo suficiente para no
considerar idénticas las marcas.
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4.3. Busqueda.

Una vez realizado el analisis de los requisitos formales de la solicitud de
Marca Comunitaria, ésta se somete a un examen de busqueda, el cual es
precedido por la concesién de una fecha de presentacion a la solicitud.

La Busqueda se encuentra prevista en el numeral 39 del Reglamento de ia
Marca Comunitaria, mismo que por motivos didacticos es desglosado a
continuacién.

Para efectos de la Busqueda, la solicitud se ajusta practicamente a dos
tipos, por una parte la que es realizada por la misma Oficina redactando
una lista en la que aparecen las marcas comunitarias o solicitudes de
marca comunitaria anteriores que por su semejanza pudieran ser
oponibles a este nuevo registro, y por otra parte, la busqueda que realiza
cada Oficina Central de los Estados miembros dentro de sus registros
nacionales.

La Busqueda tiene como efecto primordial, el identificar en una marca
anterior rasgos semejantes ¢ idénticos, cuando:

1} la marca y los productos o servicios de la solicitud sean idénticos a
aquella, o cuando,

2) la marca resulte idéntica a la marca solicitada y, los productos o

' servicios sean idénticos o similares a los productos o servicios de la
solicitud, en la medida en que exista riesgo de confusién por parte
del publico, siendo incluyente en este aspecto el riego de asociacion
entre las marcas.

En cuanto al tipo de busqueda bajo el numeral uno, es sencilla, ¥y se
-ealiza recopilando las marcas idénticas gue amparen productos o
servicios idénticos, resultando las diferencias menores de un impacto
menor entre el examinador, como por ejemplo, el tamano existente entre
las marcas, la escritura en mayuscula y €l parafraseo existente en la otra,
son cuestiones que a! resultar menores deberan ignorarse.

Por otra parte, la busqueda realizada en el numeral dos, resulta
complicada pues, deberd considerarse en primer lugar si las marcas son
similares v los productos o servicios son idénticos, o bien, si las marcas
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son idénticas y los productos o servicios son similares, o en tercer lugar si
las marcas son similares y los productos o servicios son similares.

En estos caso la busqueda no podra limitarse a una clase especifica, pues
el que una marca sea semejante a otra, rebasa los limites que una
clasificacién pueda dar, ya que de existir un signo en diversas clases
puede implicar la existencia de dos marcas para los mismos productos o
servicios, y con ello el desencadenamiento de procedimientos contenciosos
cuya finalidad conlleve la invalidacién de algin signo.

Es necesario que al comparar una marca se tomen en cuenta los casos en
los que una marca se constituya por una palabra o bien una serie de ellas,
y el impacto significativo entre el publico consumidor por la existencia en
el mercado de una marca cuyo elemento figurativo perdure en el animo de
la gente personificando el mismo registro. Para ello, la busqueda debera
tener en cuenta la impresion global que produce una marca y no la simple
comparacion de' elementos individuales, toda véz que es probable la
existencia de elementos comunes que tomados de manera aislada no
generen por si solos confusion.

La Busqueda, supone una evaluaciéon exhaustiva de los posibles conflictos
que pudieran ocasionarse entre diversos derechos, por ello, dicho informe
debera ser expedido de manera exhaustiva, ordenando por
encabezamientos los registros que se consideren similares o idénticos en
grado de confusién, indicando los casos en que exista riesgo de confusion
por parte del publico, incluyendo en todo momento el grado de asociacion
de unas marcas con otras, siendo este examinado solo si al evaluar la
existencia de la marca se comprueba gue un usuario normal identifica a la
misma empresa con el producto en particular.

En cualquiera de los examenes, el local y comunitario, la Oficina
transmitira ya sea via Oficinas Centrales de los paises miembros o de ¢lla
mis—a. en el plazo de tres meses al solicitante, o1 informe de busqueda,
siendo por ello necesaria la espera a la publicacién de al menos un mes
contado a partir de la fecha de presentacion, ya que se considera necesario

para la emision de dichos informes de busqueda.

En concordancia con el informe de busqueda, la Oficina realiza la
exposicion de los motivos de denegacion absolutos y relativos de una
marca comunitaria, los cuales traen como consecuencia la correccion de la
solicitud o bien la desestimacion total de la solicitud.
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4.4, Motivos de denegacion de registro de marcas cormnunitarias.

Con motivo del término de ia busqueda, el examen de la solicitud puede
verse quebrantado, por la actualizacién de motivos absolutos y o relativos
que obstaculizan rotundamente ¢ relativamente el registro del signo que se
pretende.

A este respecto el Reglamento de la Marca Comunitaria, en sus articulos 7
y 8 enumera los motivos que a su juicio deben ser denegatorios de
publicacién y registro, por considerar que los datos manifestados en la
solicitud carecen de veracidad, o bien que consideren que las marcas son
semejantes en grado tal que no pueden distinguir productos dentro del
mercado diferentes a los conocidos. A continuacion seran estudiados
unicamente los motivos absolutos de denegacién, siendo los motivos
relativos de denegacién estudiados mas adelante en el capitulo relativo a la
solucion de controversias y medios de impugnacién, toda vez que los
mismos constituyen razones base de la acciéon de procedimientos Inter
Partes por la existencia del registro de una marca anterior.

4.4.1. Motivos de denegacién absclutos.

Estas razones, son las que al momento de realizarse la blisqueda por los
diversos sistemas antes mencionados, son conculcatorios per la no
identificaciéon del signo con la novedad y distintividad. Estas causales
deben ser estudiadas por separade unas de otras, ya que €l estudio de
manera conjunta equivaldria al estudio de la solicitud como un conjunto,
cuando deben estudiarse sus componentes uno a la vez, del mimo modo
para la actualizacién de los motivos es necesario el estudio del material de
referencia que se adjunta a cada solicitud, asi como diccionarios
{aceptados en los 11 idiomas de la Unién), para ello también es necesaria
la consulta de registros anteriores junto con los motivos que afectan a
parte de la comunidad, ya que como anteriormente se ha apuntado lo que
en un pai= uede considerarse novedoso en otro puede legar a ser hasta
notorio y cumun, ello relacionado con la distintividad adquirida que en €l
pais solicitante se tenga del signo.

Estos motivos se encuentran regulados en los numerales 7 y 38 del
Reglamento de la Marca Comunitaria y en la Regla 11 del Reglamento de
Ejecucién. El articulo 7 del Reglamento manifiesta 10 razones que se
consideran manifiestas de denegacion absoluta, mismas que pueden ser
corregidas segun sea el caso concreto, mediante requerimiento formulado
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por la OAMI, de manera tal que no pueden de oficio ser carregidas y
suplidas por la Oficina, ya que las mismas versan sobre el caricter
primordial de la distintividad.

Como primer motivo absoiuto de denegacién se tiene a aquellos signos que
no contravengan el articulo 4° del Reglamento, esto es, que no sean
capaces de ser representados graficamente, o bien que no sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios que se pretenden amparar, por
ello el primer paso que debe seguir el examinador es la comprobacion
referente a que el signo pueda constituir una marca, siguiéndose la idea de
que dicho signo pueda ser objeto de una representacion grafica, pues la
Oficina tan solo registrada las “ideas” plasmadas por medio de signos
distintivos. Para ello el examinar debe contar con una idea muy amplia de
lo que debe considerarse como signo habida cuenta que no debe tener en
cuenta la nocidn ni el concepto gramatical de la palabra signo sino los
constituidos por medio de palabras, nombres de personas, dibujos, letras,
cifras, colores, forma caprichosa del producto, empaques, olores, sonidos,
0 su combinacién. (articule 7, inciso aj)

Por otra parte, la marca no puede encontrarse desprovista de distintividad,
vy por ello no puede limitarse a la simple descripcién de los productos o
servicios ya sea por medio de palabras o por medic de representaciones
graficas. Del mismo modo, una letra, dos letras o cifras, tan solo pueden
ser registradas si representan una forma inusual concurriendo las
circunstancias que considere viables la Oficina para dar paso al registro,
de manera que una simple modificacion de tipografia, tamano y color no
puede conferirse por si mismo una caracter de distincién. Actualmente se
considera que carecen de caracter distintivo: los dibujos simples como
circulos o cuadrados ya sea que se representen de manera aislada o con
combinacién de elementos descriptivos, los dibujos simples constituidos
por un unico color, sobre todo si este es primario. (articulo 7, inciso b))

El tercer motivo, versa sobre aquellas denominaciones que identifiquen
productos < base a su especie mas no a su distintividaZ al componerse
exclusivamente de un signo que sirve para designar la especie, la calidad,
cantidad, destino, valor o procedencia geografica de los productos, asi es
como no puede constituir marca las palabras solas: “light”, “premium?,
“cocina” para ciertos muebles, “sala” para muebles de estar, “lo mejor”,
“super”, “beauty”, “supremo”, “clasica”, entre otras. (articulo 7, inciso c))

Cabe recaicar que este motivo de denegacion absoluto, debe ser tomado
con mucho cuidado, pues, dicha marca considerada en su conjunto,
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podria ser desprovista de caracter distintivo, si se toman en cuenta los
usos de ciertas partes o paises, ya que si bien es cierto deben ser tomados
en cuenta los elementos tales como las palabras, los dibujos y la especie,
estos deben reflejarse en el campo especifico donde pretende tener su
comercializacion, va que lo usos comerciales no son los mismos, por tal
motivo, €] examinador debe desprenderse de su investidura nacional pues
si un aleman, es el que considera como habitual y desprovisto de distintivo
un signo, en el ambito comercial donde se venderan los productos no
puede ser conocido, por ello el examinador no debe formular objeciones
tan radicales acerca de este tipo de motivos, pues si la marca incorpora
elementos adicionales a los habituales, este no debe plantear con mucha
menos razon objeciones al respecto.

En cuarto lugar, como otro motivo de denegacion absoluta de registro se
encuentra la referente a la designacién de signos o indicaciones que se
havan convertido en habituales por el lenguaje comun o por las
costumbres imperantes. Como ejemplos claros de las palabras que no
pueden constituir marca comunitaria se encuentran net, network, para
servicios computacionales o informaticos; tequila, para tequila; tequila
México, para un tequila, ya que el tequila al ser una denominacion de
origen mexicana no puede contener por una parte dentro de su
denominacion una palabra que contenga la misma bebida conocida en el
mundo entero y por otra el pais de donde se extrae; la representacion de
uvas para vino, nombres de paises, ciudades o localidades cuya reputacién
sea notoria en la produccidon de ciertos productos o servicios, por gjemplo
Paris para perfumes; entre otras. (articulo 7 inciso d)).

Es necesario mencionar que el sentido dado a este inciso d), es diferente a
la descriptividad de una marca, ya que esta habitualidad se refiere
unicamente a un solapamiento con las marcas descriptivas, pues son las
palabras que utilizan los comerciantes dentro de un categoria de
productos o servicios que designa un campo especifico de la industria.

El quinto aspecto i constituye un motivo de denegacion absu!.:'o de un
marca es referido a ias formas que conforman marcas tridimensionales, las
cuales no pueden constituir la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto, la forma necesaria para producir un resultado técnico, como
ejemplos pueden mencionarse un ladrillo o bien una clavija.(articulo 7

inciso ej}

En sexte lugar, el articulo 7 en su inciso f), menciona como motivo de
denegacion absoluto aquellas que sean contrarias al orden publico,
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considerando al orden publico como aquello que la poblacién en un ambito
determinado considera. como bueno y de uso general; asi es ¢omo no
pueden constituir marcas las palabras o imagenes ofensivas, imagenes
racistas, blasfemias, connotaciones ofensivas, y en general los signos que
promuevan o animen a infringir el ordenamiento juridico, (v. gr. Drink &
Drive, para bebidas alcohdlicas) ya que constituye un mal ejemplo y un
aliento para que las personas sigan ese consejo. Del mismo modo, hay que
aclarar que no tienen que ver y no pueden constituir objeciones por parte
de los examinadores las marcas consideradas de mal y escaso gusto.

El séptimo motivo de denegacion absoluto, lo constituye la induccion del
publico al error o engano, sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia
del producto cuando hay una clara diferencia entre los productos. Este
motivo, parte de la idea de olvido u omisidén de aclaraciones por parte del
solicitante, en la descripcion del producto, de manera tal, que si en el
examen se deduce que cierto material constituye un elemento significativo
dela fabricacion de cierto producto, el examinador se encontrara en
posibilidades de objetar dicho aspecto, de igual forma’ si el producto da a
entender la procedencia de una parte especifica cuando no lo es, el
examinador podra formular cbjeciones al respecto. En este caso, una via
para salvar las objeciones hechas por lo s examinadores se encuentra en la
limitaciéon de la lista de productos y servicios, siempre disminuyendo el
contenido de la lista, ya que una modificacién a la solicitud nunca puede
ser para aumentar el contenido de lista, sino tan solo para su misma
limitacién. (articulo 7, inciso g))

El octavo motivo de denegaciéon absoluto consiste en que por la falta de
autorizacién de autoridades competentes deba ser denegada en virtud del
Convenio de Paris. En este caso la marca debe comprobarse en relacién
con la lista del Convenio de Paris, ya que si la marca consiste en alguno de
los elementos recogidos en la lista, lo incluye o es similar a €i, formulara
objeciones a menos de la existencia de un permiso de las autoridades
competentes.****{articulo 7, inciso hj)

El noveno motivo, se reticre a la utilizacion de emblemas y escuaos
distintos a los que contempla el articulo 6 ter del Convenio de Paris, salvo
autorizacion previa de autoridades competentes. (articulo 7 inciso i))

El décimo y ultimo motivo de denegacion es una consideracion especial
para las bebidas alcohélicas y vinos que se encuentren compuestas de una
identificacion geografica, cuando los vinos o bebidas alcohélicas objeto de
la solicitud procedan de diferente origen, en este caso la consideracién
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surge en la sugerencia por parte de la Oficina de limitar la lista de vinos o
bebidas incluida en la solicitud al objeto de cumplir con este requisito.

En caso de la actualizacién de alguna de las causas establecidas con
anterioridad, el articulo 11 del Reglamento de Ejecucién, plantea que en
caso de enfrentarse la denegacién a parte o a la totalidad de los productos
o servicios, la Oficina comunicara los motivos, estableciendo al solicitante
un plazo para que este presente sus observaciones dentro dei plazo de dos
meses modificando ¢ retirando su solicitud, pudiendo ampliarse dicho
plazo a peticion del solicitante, mediante una prérroga, en caso de
expiracion del plazo y si el solicitante no ha presentado sus observaciones
el examinador expedira un coficio de denegacién total o parcial de la marca,
debidamente fundada y motivada desestimandola para los productos o
servicios especificos de acuerdo con el numeral 38 del Reglamento de la
Marca Comunitaria.

Aunado a lo anterior, el mismo articulo 38 del Reglamento, establece que
cuando el signo cuya proteccién se pretende carezca de distintividad, la
Oficina podra pedir como condicidn para el registro, la renuncia del
derecho exclusive, también llamado disclaimers, sobre el elemento en
particular que no sea distintivo, siende dicha declaracion publicada al
mismo tiempo que la de la solicitud.

El alcance de esta renuncia al derecho exclusivo consiste en la exclusion
de la proteccién de un elemento que pudiera crear dudas sobre el alcance
de la proteccidn, siendo optativo de los examinadores la eleccion de esta
medida. En tal caso el examinador siempre observara la mejor alternativa
para el solicitante y para el publico en general, de tal modo puede elegir
por una restriccion de los productos o servicios contemplados,20

4.5 Publicacién.

Como culminacién al procedimiento de examen, y una vez que el signo que
se pretende registrar se considera es distintivo, se procede a la publicacion
de la solicitud, misma que no podra efectuarse antes de que expire el plazo
de un mes contado a partir de la fecha en que hayan side transmitidos ios
informes de busqueda nacionales y el de la Oficina al solicitante, esto de
conformidad con el articulo 40 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

20 fhrectnces relattvas a los procedimientos ante la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
{Marcas, Dibujos y Modelos), Pag. 29-2. Alicante, Espana. OAMI, 1999,
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Con fundamento a la Regla 12 del Reglamento de Ejecucién, la publicacién
debera contener:

*nombre, apellidos y direccién del solicitante;

*nombre y direccién del representante, siempre y cuando no se trate del
empleado del representante; en caso de existir varios representantes con la
misma direccién se citara al mencionado en primer lugar, seguidos por la
preposicion “otros”.

*reproduccién de la marca, con la indicacion de que la marca es
denominativa, tridimensional, las palabras en celor y una descripcién de
los colores que figuren en la marca.

*lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de
la clasificaciéon del Arreglo de Niza; cada grupo de productos y servicios ira
precedido del numero de la clase a la que pertenece y presentado en el
orden de las clases de dicha clasificacion.

*fecha de presentacion y el nimero de expediente

*datos relatives a la reivindicacién de prioridad, en concreto, €l numerc o
numeros de expedientes y la fecha o fechas y el pais en que se presento,
indicado mediante cédigo

*datos relativos a la reivindicacion de prioridad de exposicion

*datos relativos a la reivindicacion de antigiiedad, el numero de registro,
fecha o fechas a partir de al cual el registro o registros produjeron sus
efectos y el Estado o Estados miembros en los que o para los que el
registro o registros produjeron sus efectos y el Estado o Estados miembros
en los que o para los que el registro o registros producen efectos

*mencién de que la marca ah adquirido un caracter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma

*mencion de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria colectiva
*declaraciéon por la cual el solicitante no alegara derecho exclusivo alguno
sobre un elemento de la marca. Se indicard si la renuncia se efectia a
iniciativa del solicitante o de la Oficina. Si ¢l elemento sobre el que no se
alegaran derechos exclusivos es una palabra, se indicara su significado en
las once lenguas de la Comunidad

*indicacion de la lengua de la solicitud y al segunda lengua designada por
el solicitante.

Una vez ordenados y completados todos estos elementoes, la solicitud se
remitira a !a seccién de publicacits:

4.6. Observaciones de terceros

Posterior a la publicacién de la solicitud de marca comunitaria, se abre
una etapa en la cual los terceros ajenos a la marca pueden formular
observaciones por contar con algan derecho anterior. De conformidad con
el articulo 41 del Reglamento de la Marca Comunitaria, cualguier persona
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fisica o juridica, agrupaciones, productores, comerciantes o consumidores,
tienen la facultad si asi lo desean de dirigir de manera escrita sus
observaciones, precisando los motivos por los cuales consideran debe ser
denegado el registro de marca por concurrir en alguno de los motivos
establecidos en el numeral 7 del mismo reglamento.

Sin abrirse un procedimiento en especifico y sin tener un plazo para el
gjercicio de este derecho, los terceros que formulen las observaciones no se
constituyen en parte ni constituyen oposicion, tienen la posibilidad de
alegar un mejor derecho, remitiéndose para tal efecto copia de las
observaciones recibidas tras la publicacion al solicitante, invitandole para
formular sus comentarios a dichas observaciones, asimismo a los terceros
se les enviara una copia de los comentarios del solicitante.

Las observaciones de los terceros deben presentarse por escrito, de
manera que los pronunciamiento orales dirigidas ala Oficina, careceran de
este caracter, de igual modo el Reglamento de Marca Comunitaria y el
Reglamento de Ejecucion no prevén la utilizacion de algun formulario para
su presentacion, debiendo ser la presentacién en tedo caso de cualquier
forma realizada invariablemente de manera clara precisandose los motivos
en virtud de los cuales la solicitud de marca comunitaria deba ser
denegada, estas observaciones pueden acompafarse de elementos de
prueba que fundamenten y justifiquen la reapertura del expediente y lo
dicho en el mismo informe de observaciones.

Los motivos de denegaciéon en los que los terceros pueden basar sus
observaciones, se trata de los motivos absclutos de denegacidn del articulo
7 del Reglamento, pudiendo en todo caso también sustentarse
observaciones sobre la legitimacién del solicitante o a la representacion
cuyos principios se encuentra contenides en el articulo 88 del propio
Reglamento.

El efectn directo de las wh=ervaciones de terceros conculcan
primordialmente con la realizacion del re-examen de la solicitud relativas a
lo motivos absolutos de denegacion. Cuando se establecen serias dudas
acerca de los motivos del otorgamiente, la Oficina las hace suyas,
pudiendo en caso de haber sido planteadas una vez instaurado un
procedimiento de Oposicion, incidir sobre esas mismas observaciones en la
oposicién, dando como resultado el retorno de esas observaciones a la
Divisidén de examen, toda vez que la Divisidon de Oposicidn no se encuentra
facultada para estudiar motivos absclutos de denegacion.
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Este tipo de observaciones tan solo ayudan al examinador a saber si su
decision ha sido acertada, ya que st las observaciones plantean dudas
llamara la atencién al solicitante conminandolo a modificar su solicitud,
obteniéndose por tal motivo que el contenido de las observaciones no
conllevan a la Oficina a tomarlas como vinculatorias, en el sentido de que
la misma no esta obligada a tomar una resoluciéon sobre su objeto. La
unica posibilidad que se puede otorgar al tercero es la presentacion de
estas observaciones via solicitud de nulidad de la marca en cuestién, pues
al no considerarsele como parte vinculante en el trarnite de registro, su
intervencion tan solo se sustenta en eso, como presentador de algunas
objeciones que causarian dudas al examinador sobre su estudio de la
misma solicitud.

Una vez y en caso contrario a lo arriba detallado, que no sean planteadas
observaciones por parte de terceros, después de la publicacién, o bien que
estas no hayan causadc mella sobre lo plasmado en la solicitud, esta se
constituira como una Marca Comunitaria mediante un registro de Marca
Comunitaria, derecho que implica para su titular el cumplimiento de
ciertos derechos y obligaciones.

4.7 Registro de Marca Comunitaria.

De conformidad a lo establecido por el articulo 42 del Reglamento de la
Marca Comunitaria, objeto de nuestro estudio, una vez que ha sido
estudiada la solicitud de registro, que no han sido plateadas observaciones
que hayan tendido al re-examen de la solicitud o transcurrido €l plazo para
la interposicion de oposicién (3 meses), la solicitud se registrard como
marca comunitaria, siempre vy cuando el solicitante haya abonado la tasa
correspondiente, dentro del plazo de dos meses a partir de la recepcion det
requerimiento por parte de la Oficina, concediéndose en su caso un plazo
de gracia por otros dos meses mas contados a partir de la notificacion de
la comunicacion de la Oficina donde se informe del incumplimiento del
plazo, considerandose como retirada, si después de transcurridos estos
-ias 1iltimos meses aun no es abonada dicho ©=go.

Actualmente la tasa correspondiente al registro de marca comunitaria
fluctiia en 1100 EUROS, con una vigencia de 10 anos, renovables por
periodos iguales de manera indefinida a peticién del titular de la marca o
por persona autorizada por €l, esto con fundamento en los numerales 46 y
47 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
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Una vez pagada dicha tasa, la marca sera registrada ante el Registro de
Marcas Comunitarias, conteniendo los datos de la Regla 84 del mismo
Reglamento de Ejecucion, publicandose para tales efectos en el Boletin de
marcas comunitarias, ademas de expedirsele al titular de la marca un
certificado de registro, figurando las inscripciones hechas en el registro
contenidas en la antedicha regla, conteniéndose ademas la declaracion que
certifique que tales inscripciones han sido asentadas en el Registro,
teniendo el titular la facultad de solicitar la expedicion de copias
certificadas o simples de dicho certificado, previc pago de una tasa.

El Registro de marcas comunitarias debera contener los siguientes datos:

&

&

La fecha de presentaciéon de la solicitud.
El ntiumero de expediente de la solicitud.
La fecha de publicacién de la solicitud.

Nombre, direccién y nacionalidad del solicitante y el Estado en que
tenga su domicilio, su sede o establecimiento,

Nombre y direccién profesional del representante, en caso de existir,
en el caso de que haya varios representantes, Unicamente se
inscribird el nombre y domicilic del senalado en primer lugar,
seguidos de los términos y otros, en el caso de que se designe a una
asociactdn de representantes.

La representacion de la marca, indicando su naturaleza {en caso de
ser en color, indicando expresamente esa naturaleza, etc.)

Indicacién de los productos y servicios por sus nombres, agrupados
con las clases del arreglo de Niza, indicando en cada grupo el
numero de la clase de dicha clasificacién.

Indicaciones relativas a la reivindicacién de prioridad lisa y llana.

Indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad de exposicion
a que hace referencia el numeral 33 del Reglamento de la Marca
Comunitaria.

Indicacién relativa a la reivindicacién de antigitedad de una marca

registrada anterior, con arreglo a lo establecido en el articulo 34 del
mismo Reglamento.
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& La mencion de que el signo a consecuencia del uso ha adquirido un
caracter distintivo.

# La declaracion del solicitante por medio de la cual renuncie a
cualquier derecho exclusivo sobre un elemento de la marca.

% La indicacién de que se trata de una marca colectiva.

% La primera lengua en ia que se haya presentado la solicitud, y la
mencion de la segunda lengua que el solicitante haya indicado.

% La fecha de inscripcién de la marca en el Registro y el numero de
Registro.

Ademas de las anteriores requisitos, en el mismo registro se incluiran las
modificaciones hechas a la marca, con la fecha de inscripcién de cada una
de cllas, ya sea de modificacién del nombre, direccidn, o nacionalidad del
titular de la marca comunitaria, o del Estado en que tenga su domicilio;
toda maodificacion del nombre o la direccién profesional del representante;
en caso de designacién de nuevo representante, los datos de éste;
modificacién por errcres; toda modificacion realizada por el uso de la
marca colectiva; datos sobre la reivindicacion de la antiglledad de una
marca registrada; las cesiones totales ¢ parciales; ia constitucion o cesion
de un derecho real; las medidas de ejecucién forzosa, asi como también los
procedimientos de quiebra o andlogos; la concesidon o cesion de una
licencia, la mencidn relativa a la expiracion del registro; la declaracion de
renurncia del titular de la marca; la fecha de presentacién de solicitud de
caducidad o nulidad de un registro marcario o en que se haya interpuesto
demanda en via de reconvencion; la fecha y contenido de la resolucién de
caducidad o nulidad reconvencionales; mencién de recepcion de una
solicitud de transformacion; la cancelacién de la inscripcion de un
representante; la cancelacion de antigliedad de una marca nacional; la
modificacion o cancelacion dei Registro de un derecho real, de la ejecucion
forzosa y de una licencia.

Para todos los anteriores efectos, la Oficina notificar4 cada inscripcion
hecha ~! registro, ademas de decidir sobre la men~iin de algunos otros
datos. Aunado a lo anterior, el registro sera publicado en el Boletin de
Marcas Comunitarias, considerandose a la fecha de publicacién como la
fecha de edicién del boletin.

Ahora bien, la Regla 23 del Reglamento de Ejecucién que hace referencia al
registro de la marca, establece el pago de las tasas de registro,
constandose del pago de una tasa base y de un tasa por cada clase en caso
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de pase de tres clases solicitadas, corroborando el mismo pago en el
tramite de la solicitud. ~

4.7.1.Renovacion del Registro Marcario.

De conformidad con el articulo 47 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, el titular del registro marcario, puede solicitar la renovacion
del registro marcario, previo pago de tasas correspondientes, para ello la
Oficina puede haberle informado acerca de la pronta expiracién de su
registro por el cual, se pone a su consideracion si es su deseo el renovar su
registro, situacion que en caso de ausencia de dicha informacién no se
funda como medio suficiente de fincamiento de responsabilidad al
personal de la Oficina, ademas de lo mencionado por la Regla 29 del
Reglamento de Ejecucién por la cual se menciona que la ausencia de dicha
notificacion no afectara a la expiracion del registro.

La solicitud de renovacion debera presentarse en el plazo de seis meses
anteriores a su expiracion, teniendo aun seis meses posteriores a aquél en
que haya expirado, todo con la condicién del abonamiento de las tasas
correspondientes.

La renovacién puede presentarse para alguna parte de productos o
servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, esto de
conformidad con el apartado 4 del mismo articulo 47 del Reglamento. Para
estos efectos, la renovacion surtird sus efectos a partir del dia siguiente en
que esta haya expirado, debiendo ser registrada, cada una de las
renovaciones realizadas.

La Renovacion debera presentarse por medio de solicitud en la cual
deberan de expresarse los datos correspondientes al nombre y domicilio
del titular del registro si esta solicitud es presentada por €l; en caso de que
la solicitud 1+ *-aya presentado una persona autorizada |-:- el titular, el
nombre direccion y documento donde se asiente la autorizacion dada por
el titular de la marca; en caso de ser presentada la solicitud por un
representante, el nombre, domicilio de este; el numero de registro; y ia
indicacién de para cuales productos y servicios se esta solicitandoe dicha
renovacién, indicandose claramente las clases y productos y servicios para
los que éste registrada la marca y para cuales se esta solicitando la
renovacion del registro.
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Al igual que en el registro de marca, en la renovacién debera de abonarse
una tasa base, y una tasa por cada clase que exceda de tres clases. En
caso de pago tardio de las tasas correspondientes, la Oficina o comunicara
a las partes, asi como cualquier otro contratiempo que surja en el tramite
de renovacidon, recibiendo copia simple de dicha comunicacién el
solicitante de renovacion y titular del registro, para el efecto de que este
subsane sus omisignes o aclare su solicitud.

En caso de no haberse registrado la presentacion de renovacion de
registro, 0 que en su caso no se hayan abonado las tasas correspondientes
a la renovacién y haya hecho caso omisién de la comunicacién enviada por
la Oficina, se le enviara un aviso de falta de renovacién. En caso de que el
pago de las tasas sea insuficiente para los que solicito la renovacién, no se
renovara si no resulta claro para que clases y productos para los cuales se
solicita la renovacion, en caso de no obtener respuesta, la Oficina los
renovara hasta por el monto de acuerdo al orden de su clasificacion.

Una vez que se haya enviado el aviso por la Oficina en el cual se manifiesta
gue no ha habido una solicitud de rencovacion, y tenga esta el caracter de
firme, al Oficina Cancelard la marca en el registro de Marcas
Comunitarias, seftalandose a este como modo de termino de proteccion a
las marcas comunitarias, surtiendo en este caso sus efectos a partir del
dia siguiente en que haya expirado.

4.7.2. Modificacién

El registro de la marca comunitaria es susceptible de ser modificado, pero
este no pedra realizarse durante el periodo de vigencia del registro, ni en
su renovacion, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 48 del Reglamento
de la Marca Comunitaria. En este sentido si la modificacion del registro no
afecta substancialmente la identidad de la marca esta podra registrarse a
instancia del titular.

Una vez y tramitada la modificacion, sera publicada incluyéndose en esta,
la reproduccién de la marca comunitaria modificada, pudiendo ser
impugnada la medificacion por cualguier tercero por cuya modificacion se
vea afectada, teniendo un plazo de tres meses contados a partir de la
publicacién para ejercer este derecho.
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De conformidad con la Regla 25 y 26 del Reglamento de Ejecucién, a las
solicitudes de modificacién se incluiran el ntimerc de registro de marca;
nombre y direccién del titular de la marca, o en su caso nombre y
direccion del representante; mencién de manera clara del elemento sujeto
a modificarse en la representacién de la marca y otra versiéon de la marca
con la representacion ya modificada. En este caso, es necesario que se
abone la tasa para considerarse como modificada, en caso de
incumplimiento de las formalidades, se comunicara al solicitante
otorgandole un plazo de gracia para su subsanacién, después de fenecido
este plazo y no se han subsanado las irregularidades, la solicitud sera
denegada.

Las Regla 26 del Reglamento de Ejecucién se refiere a la modificacion de
nombre del titular o de su direccidén, que no constituya una modificacion
al registro y que la misma no constituya una cesion total o parcial de la
marca, debera contener dentro de su solicitud: el nuimero de registro de la
marca, nombre y direccion del titular de la marca, tal y como figuren en el
registro; indicacién del nombre y direccidon del titular de la marca que
deban ser medificados; nombre y direccion del representante en caso de
existir. Este tipo de solicitud con arreglo al apartado 3 del mismo articulo
26 no da lugar al pago de tasas. En este caso, puede presentarse una sola
solicitud para dos o mas registros de marca, teniendo la obligacién la
Oficina de conceder un plazo de gracia para la subsanaciéon de
irregularidades, denegando dicha solicitud en caso de no cumplirse con
dicho requerimiento.

La Regla 27 del mismo Reglamento de Ejecucién, establece la posibilidad
de correccidn de errores y faltas en la publicacion del registro, aplicandose
en su caso lo establecido en la Regla 26 no siendo sujeta al pago de tasas,

5. Derechos v Obligacicnes de los titulares de Marca Comunitaria.

5.1. Derechos del Titul.:~ de la Marca Comunitaria.

El articulo 9 del mismo Reglamento nos establece que la marca
comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, de manera tal que
su titularidad lo faculta para prohibir su uso a cualquier tercero que se
constituya con un signo idéntico a su marca comunitaria, por asociarse
con los mismo productos © servicios, que esta semejanza cree un riesgo de
confusién, o bien que por su notoriedad se aproveche un tercero.
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De manera que al conferirse el derecho exclusivo, el titular se encontrara
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el mercado de los
productos que utilicen un signo idéntico al de la marca comunitaria para
los productos o servicios idénticos a aquellos para los que se encuentre
registrada la marca, de cualquier signo que por ser idéntico o similar a la
marca cormunitaria y por los mismos o similares productos, impliquen un
riesgo de confusion por parte del publico, o bien que establezcan un riesgo
de asociacion entre el signo y la marca; y de cualquier signo ya sea
idéntico o similar para productos o servicios que no siendo similares a
aquellos para los cuales fue registrada, sea esta ultima notoriamente
conocida dentro de la Comunidad.

Este derecho Conferido por el registro de las marcas tan solo puede
hacerse exigible a partir de la fecha de publicacidén del registro, las
prohibiciones pueden dar lugar no siempre a una limitacion retunda por
parte del titular, sino tan sélo a prohibir gque se utilice el signo que en
particular es semejante en grado de confusion, a almacenar los productos
que contengan el signo distintivo, a no prestar el servicio con la marca, a
no importar o exportar los productos con el signo y a no utilizar el signo en
los documentos mercantiles y publicidad.

Otro derecho con que se encuentra el titular de un registro de marca se
encuentra en aquel que puede hacer valer cuando la denominacién ha sido
presentada en algan Diccicnario, y cuando esta misma mencién corre con
el riesgo de que su marca se convierta en notoria o genérica, teniendo el
derecho de pedir en subsecuentes ediciones que la leyenda de marca
registrada aparezca en la obra a lade de la denominacién.?!

Otro derecho conferido por el titular de la marca comunitaria, es el
establecido en el articulo 11 del Reglamento de la Marca Comunitaria,
consistente en la oposicion que puede ejercer aquél sobre su agente o
representante en caso de la utilizacién del signo sin su consentimiento, a
no ser que el represenis:.ie o agente justifique su accion.

Del mismo modo, constituye un derecho del titular y una excepcion al
Principio de agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria,
el establecide en el apartade 2 del articulo 13 del Reglamento, €l relativo a

21 Articulo 10, Reglamento {CE} N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca
Comunitaria. DOCE L 11 del 14,1.94
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la oposicién de comercializacién posterior de los productos amparados
cuando por ella misma se hayan modificado o alterado.

Como otras modalidades al derecho de marca comunitaria, el titular
también cuenta con las facultades amplisimas de cederla, otorgarla como
garantia, ser objeto de ejecucion forzosa, licenciarla.

La mencién de los anteriores derechos del titular se robustecen, a partir de
considerarse a la marca comunitaria un objeto de propiedad, por el cual se
puedan establecer y constituir todos los derechos reales a los cuales pueda
ser capaz un bien susceptible de adquisicidn, ya que al ser la marca un
bien aunque intangible de las empresas, al poderse adquirir sobre ella,
garantizar, prestar o suspender dereches reales, otorga a su titular
derechos legitimos que sirven de soporte para su manutencién. De ahi la
determinacion dada en términos del apartado 1 del numeral 19 del
Reglamento de la Marca Comunitaria, por el cual se establece gue: “La
marca comunitaria pedra, con independencia de la empresa, darse en
garantia o ser objeto de otros derechos reales”.

En apoyo a lo anterior, la solicitud de marca de acuerdo con el articulo 24
del Reglamento, también puede ser considerada como objeto de propiedad.

5.1.1. Agotamiento del Derecho conferido por la Marca Comunitaria.

Se encucentra establecido en el apartado 1 del articulo 13 del Reglamento
de la Marca Comunitaria, el cual establece unc de los principios generales
del derecho de marcas mundial, ya que es uno de los pilares por los cuales
se finca el derecho de marcas nacicnal, internacional y ahora comunitario.

Consiste en el derecho de exciusiva del titular de la marca comunitaria
para decidir cuando y de qué forma va a efectuar la primera
comercializacion de los productos o servicios revestidos con la marca
comunitaria, por lo tanto, el agotamiento del derecho de marca implicaria
que el titular de la marca no podrd oponerse a una ulterior
comercializacion del producto portador de la marca auténtica, siempre que
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haya sido introducido en el mercado por él mismo ¢ con su
consentimiento.22

En apoyo a lo anterior, es como puede decirse que el contenido esencial de]
derecho de marca solo comprende el derecho exclusivo del titular a usarla
para introducir por primera vez un producto en el trafico econémico. De
ahi que su agotamiento se confiera a partir de esa primera introduccion al
mercado y no a las ulteriores presentaciones, desembocando con ello la
existencia del apartado 2 del mismo articulo 13 del Reglamento, toda vez
que el derecho de marca se habra agotado, surtiendo con esa primera
introduccion al mercado su origen empresarial, imposibilitando con elio al
titular de controlar el precio de sus productos en operacicnes comerciales
posteriores y de impedir o controlar la reventa de los mismos, justificando
con ello la proteccién dada a las marcas, pues con este principio se impide
la utilizacion de ellas como medios de restriccion a la libre circulacion de
mercancias.

Como otro requisito efective, para la actualizacién del agotamiento del
derecho se encuentra el consentimiento, toda vez que a parte de existir
invariablemente la primera comercializacion, ésta debe encontrarse
supeditada al consentimiento del titular para la procedencia del
agotamiento, o bien el consentimiento del titular a través de una licencia,
para que un tercero sea quien introduzca por primera vez el producto.

Ahora bien, a la par de la comercializacién del producto se encuentra el
aspecto relacionado con la introduccidn en el mercado del signo distintive
en territorio comunitario, lo cual se colige de la lectura del mismo articulo
13 del Reglamento, que establece la comercializacién primordial de los
productos por si y para territorio comunitarios, derivado de su propia
regulacion y de los propios efectos que produce ella misma.

En esta guisa, el agotamiento del derecho de la marca comunitaria, es
aquél de donde se deriva la contraposicidén entre las protecciones y los
efectos internacionales y comunitarios de las marcas como entes de
regulacién distinta y convergente en algunos aspectos, toda vez que surge
a partir de la proteccién otorgada para un lugar especifico de paises, por lo
cual, en caso de surgir la pretension de contraponer los efectos del
agotamiernto para otro tipo de proteccién, ello equivaldria como efecto

22 CASADO CERVING, Alberto, Llobregat Huriado, Maria Luisa. Comentarios a los Reglamentos
sobre la Marca Comunitana. Alicante Espana, 1996, Pag. 117
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inmediato del derecho de exclusiva en la oposicién en la importacién de los
productos portadores de la rmarca.

5.2. Obligaciones del titular de la Marca Comunitaria.

Dentro del marco del agotamiento del derecho de marca comunitaria, y de
la lectura del mismo articulo 13 del Reglamento de la Marca Comunitaria,
surge la obligacion de explotacién y de incursién en el mercado impuesta
al titular como requisito indispensable para su titularidad, como
quebrantamiento a esa exclusividad otorgada por el registro, derivandose
con ello la obligacion para su uso.

De esa derivacion anterior, surge el articulo 15, que establece la obligacion
para su titular de usar efectivamente la marca en el transcurso de cinco
anos contados a partir de la fecha de concesién de la misma, sometiéndose
a las sanciones contenidas en el mismo reglamento en caso de
quebrantamiento a esta disposicidn.

Para que se considere que un marca cuenta con uso efectivo, es necesario
que sea en una forma que no alteren el caracter distintivo de la forma en
como ha sido registrada.

6. Modos de terminacion de los efectos de la Marca Comunitaria.

El modo primordial para la terminacién de los efectos de la marca es la no
renovacion de su registro, mediante la renuncia para todos los productos,
al dejar de tener vigencia después de diez afios la marca, cuando el
propietario de la misma no solicita la renovacidén por el espacio de diez

anos mas.

En esta tesitura, nos encontramos ante la figura de renuncia expresa, que
aun y cuando el Reglamento de la Marca Comunitaria, no la reguia de
manera unica como medio de terminacidén de la proteccién a la Marca
Comunitaria, su efecto primordial resulta logico, pues la finalidad conlleva
la de renunciar a todos los derechos que por la razon de su vigencia se
pudiera tener mediante la renovacién del registro.
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6.1. Renuncia

Aunado a lo anterior, el articulo 49 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, establece la figura de la Renuncia como un modo de término
de los efectos de la marca para la totalidad o parte de los productos o
servicios, teniendo que hacerse por escrito, en razon de lo establecido por
la Regla 36 del Reglamento de Ejecucion, donde se establece que la
solicitud de renuncia debera contener:

- el niimero de registro de la marca comunitaria.
- nombre y direccion del titular.
- nombre y direccidon del representante, en caso de existir.

- relacién sucinta de productos y/o servicios para los cuales se
renuncia a la proteccién y para aquellos para los cuales sigue la
proteccién.

A parte de los anteriores requisitos, cuando exista la inscripcion de un
derecho de un tercero, es necesaria la presentacion del documento donde
figure la firme de este tercero donde se demuestre la renuncia al derecho.
En caso de existir licencia sobre la marca, la renuncia se inscribira tres
meses después, contados a partir del acreditamiento que dé el titular a la
Oficina de que éste ha enterado al licenciatario de la renuncia al derecho,
inscribiéndose inmediatamente una vez que la Oficina haya sido enterada.

Como en los anteriores casos, en caso de existir irregularidades en la
solicitud, la Oficina requerira la subsanacién de estas en un tiempo
determinado, quedando abandonado dicho tramite una vez fenecido en
tiempo y no obteniendo respuesta del titular.

6.2.Transformacion.

Esta figura se refiere al cese de efectos, derechos y obligaciones para toda
la Unién de una solicitud de marca comunitaria 0 bien de un registro
concedido de marca comunitaria, para convertirse en una marca nacional,
sin que ello conlleve a la presentacién de una o varias solicitudes en
diversas oficinas nacionales, de los que se pretenda el reconocimiento de
los derechos a esos denominaciones.

(]
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De esta manera, el efecto principal que se consigue con la transformacién
no es otro mas que el de extender los beneficios que tuvo o bien pudo
haber tenido una marca en mercados nacionales, sin que ello traiga
consigo las solicitudes independientes en cada uno de los paises de la
Union, siempre y cuando las marcas o las solicitudes cumplan con ciertos
requisitos, mismos que seran estudiados por la Oficina en primer término,
trasladandose éste tramite hacia cada uno de las Oficinas nacionales, para
su aprobacion final.

De conformidad con el articulo 108 de! Reglamento de la Marca
Comunitaria, el solicitante de una marca comunitaria o el titular de una
marca registrada comunitaria, podra pedir la transformacién en solicitud
de marca nacional:

1- cuando la solicitud hubiere sido desestimada por la Oficina
2- cuando la solicitud hubiere sido retirada por el solicitante

3- cuando la solicitud se hubiere retirado, esto es, cuando la solicitud
es presentada en una oficina nacional, sin llegar jamas a la Oficina
central en el plazo de un mes a partir de la fecha de su recepcion por
la oficina nacional, cuando las tasas por clase no fueron abonadas, o
cuando la tasa de registro no es abonada en el plazo senalado.

4- cuando la marca hubiere dejado de producir efectos, va sea por
renuncia, por falta de renovacidn, por nulidad, o por caducidad,
seglin sea el caso.

Ademas de la satisfaccidn al numeral antes desglosado, resulta necesaria
la cumplimentacion a lo sehalado por la Regla 44 del Reglamento de
Ejecucion, aunado a la asignacidn de una fecha de presentacion
establecida en el numeral 26 del mismo reglamento, de ahi que resulte
ineludible 1la mencion del nombre del solicitante asi como las indicaciones
que lo permitan identificar, enunciacién de la lista de productos o servicios
para los que se solicita el registro, el pago de la tasa de depésito, mismo
que debera ser abonado en el plazo de un mes, ¥ el o los motivos por los
cuales se pide la transformacion.

No habra lugar a la transformacién en dos supuestos, siendo el primero
cuando el titular de la marca haya side privado de sus derechos por falta
de uso de esa marca, y en segundo lugar cuando el motivo particular por
el cual deja de tener efectos la solicitud de marca comunitaria o la marca
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registrada impida el registro de la sclicitud en el Estado miembro de que se
trata.

Robusteciendo los dos motivos anteriores de negativa de transformacion, el
primer motivo, se refiere basicamente al acceso de este beneficio, pues si
bien es cierto la transformacién implica el dejar de tener reconocimiento
ante toda la Unidn, no menos cierto es que tienen derecho al acceso
aquellas personas fisicas o morales que cuenten con un uso
ininterrumpido de su marca, de ahi que cuando el motivo especifico de la
solicitud de transformacion sea el haber acaecido la caducidad por falta de
uso, no hay lugar a ésta figura, pues ello contravendria totalmente el
principal efecto que trae consigo el transformar una solicitud o registro,
pues si la marca comunitaria ha dejado de surtir efectos por no haberse
usado, es obvio que no interesa el usarla en mercados especificos, dado
que en consideracidn al articulo 15 del Reglamento de la Marca
Comunitaria el uso efectivo de la marca en la Unidn es suficiente para
mantener los derechos, considerandose el uso en un-solo Estado suficiente
como medio de obtencién del registro.

La segunda razon que impide la transformacién guarda relaciéon con un
motivo de denegacion del registro de marca comunitaria, ¢ bien con un
motivo de caducidad o nulidad; que se actualiza cuando alguna de las
resoluciones aqui mencionadas declara expresamente que el motivo de
denegacion, caducidad o nulidad existe en relacion con un Estado
miembro determinado, excluyéndose asi la transformacion con respecto a
ese Estado determinado.

De esta guisa no incumbe a la Oficina decidir de manera unilateral si
existe uno de los motivos que impidan la transformacioén, sino a las
oficinas nacionales de los Estados miembros interesados. No obstante lo
anterior, la Oficina informara a los demas estados de cualquier resolucién
que adopte y que sea relevante para la admisibilidad de la peticién de
transforms «..0n.

El plazo para la interposicion de la peticion de transformacion es de tres
meses improrrogables, dependiendo del motivo de la transformacién para
el inicio del plazo; ya que este puede darse mediando o no notificacién por
parte de la Oficina. En estas condiciones, e] apartado 4 del articulo 108 del
Reglamento en estudio, menciona los casos en los que la Oficina emitira
notificacién, y sera contabilizado el plazo a partir de la notificacion de ésta,
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siendo estos, cuando la solicitud de tenga por retirada, cuando fuere
desestimada la solicitud por una resolucion definitiva de la Oficina, o bien,
cuande una marca comunitaria dejaré de producir efectos a consecuencia
de un registro de renuncia a consecuencia de una resolucién.

En los casos no comprendidos anteriormente, la Oficina no llevara a cabo
notificacion alguna, y por ende, cuando el motivo de la transformacién
verse sobre la retirada de una solicitud de marca comunitaria, €l plazo de
tres meses comenzarda a partir de la fecha en que la Oficina reciba la
declaracion de retirada de la solicitud, asi mismo, cuando el motivo fuere
por falta de renovacion del registro de la marca comunitaria, el plazo se
comenzara al dia siguiente a partir del ultimo dia en que debié haberse
presentado la peticion de renovacion, esto es, un dia después de haber
fenecido los seis meses en cuyo transcurso termine el periodo de
proteccién; por ultimo, cuando el motive de transformacién sea a
consecuencia de una resolucion de un Tribunal de Marcas Comunitarias,
el periodo comenzard a partir del dia siguiente en que la resolucién
adquiera el caracter de cosa juzgada.

La peticion de transformacién, es por escrito, siendo necesaria la
presentacion a través de un impreso facilitade por Ia misma Oficina,
siendo necesaria la inclusion de los siguientes datos:

nombre y direccion de la persona que solicita la transformacion, esto
es, el solicitante de la marca comunitaria o bien, el titular de la
marca comunitaria registrada;

nombre y direccion del representante, si lo hubiere;

numero de expediente de la solicitud de marca comunitaria, o el
numero de registro de marca comunitaria;

fecha de presentacién de la solicitud o del registro de la marca
comunitaria;

mencién s .03 hay, de las reivindicaciones de priciiiad o de
antigtiedad;

representacién de la marca que figura en la solicitud; y

el Estado o Estados para los cuales se solicita la transformacién.
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Asi mismo, la solicitud de transformacién, podra contener la indicacion de
que la peticion tan solo es referente a una parte de los productos para los
cuales estaba siendo solicitada la marca, o bien, para los cuales esta
siendo amparada el registro de marca comunitaria, supuesto en el cual
debera indicarse de manera clara los productos y/o servicios para los que
se pida la transformacion.

Cuando la peticion de transformaciéon se refiera a una solicitud de marca
comunitaria, podra presentarse en la lengua utilizada para presentar la
solicitud o en la segunda lengua indicada en la misma, asimismo, cuando
la peticion de transformacion se refiera a una marca comunitaria
registrada, podra presentarse en una d e las cinco lenguas de la Oficina,
no obstante, podra hacerse uso de los impresos oficiales en cualquiera de |
as lenguas de la Comunidad, siempre que se cumplimenten los elementos
textuales en una de las cinco lenguas de la Oficina.

La peticidon de transformacion estd sujeta al pago de una tasa de 200
euros, y no se tendra por presentada la peticién hasta que no se haya
abonado la tasa de transformacién.

El articulo 109 del Regiamento de la Marca Comunitaria, establece que
tramite de transformacion, contiene las fases de:

- examen,;
- publicacién, y

- transmision de las peticiones de transformacion a las oficinas nacionales
de los Estados miembros designados en las mismas.

La primera faceta, relativa al examen, comprendida en la regla 45 del
Reglamento de Ejecucion «e refiere concretamente, al cumplimiente de los
requisitos formales, estu es, al pago de la tasa de transformacion deniro
del plazo establecido; a la presentacién de la peticion de transformacion
dentro del piazo de tres meses; y a la existencia de un motivo para la
transformacion. El incumplimiento a alguno de los requisitos anteriores,
traera consigo, primeramente, por falta de pago el tenerla por no
presentada; al igual que por falta de pago de la tasa correspondiente.
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El examen de los motivos de transformacién sustentada en la Regla 44 del
Reglamento de Ejecucion, sera efectuada por la Oficina, tomando como
base los expedientes obrantes en su poder, ademas de los elementos que
con este motive presenten y adjunten a su solicitud los mismos
solicitantes, de ahi que, si el motivo de transformacién se basa en una
resoluciéon de un Tribunal de Marcas Cormunitarias, el solicitante se
encontrara obligado a enviar copia de la citada resolucion, de manera que
la Oficina de lo que se encargarad en este caso sera de comprobar si la
resolucién posee efectivamente la eficacia requerida.

Para la atencién de las anteriores fases, sera competente la Divisiéon de
Administracion de Marcas y de Cuestiones Juridicas, independientemente
del motivo de la transformacién.

Asi mismo, la Regla 44 del Reglamento de Ejecucion, establece que si la
peticion de transformacién no cumple cualquier otra condicién diversa a
las anteriormente sefaladas, en particular, st no se encuentra
debidamente firmada, si no es presentada en la lengua exigida, st no es
presentada por un representante del solicitante o del titular en los
supuestos en que esta condicion es exigida, o bien, si no son aportados los
documentos justificativos, la Oficina informara de ello al solicitante y le
invitara a subsanar dicha irregularidad, en el plazo que determine la
misma Oficina, de esta manera, si el solicitante no subsanare dichas
irregularidades dentro del plazo fijado, la peticién de transformacion sera
denegada.

En lo que atafie a la representacion, la persona que solicita la
transformaciéon puede designar wun nuevo representante o un
representante adicional al designado en el tramite primigenio de su
registro de marca comunitario, debiendo en este caso presentar un poder.
En este caso, el poder que permita actuar en nombre del solicitante o
titular sera valido Gnicamente para los actos realizados ante la Oficina, va
que las cuestiones de procedibii‘t.ad y admisibilidad de este mismo ante
las Oficinas nacionales son determinadas por las iegislaciones nacionales.

Cuando la peticién de transformacion, haya sido solicitada so6lo para parte
de los productos y servictos, o para productos y servicios diferentes para
los distintos Estados miembros, ia Oficina examinara si estos productos ¢
servicios par los que se estd pidiendo la transformacién estan
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comprendidos en los productos y servicios a los que afecta el motivo de
transformacion.

De esta forma, cuando se desestime la solicitud o se declare la nulidad o
caducidad parcial de un registro, podra pedirse la transformacien
Unicamente en relacion con los productos y servicios para los cuales se
desestimé la solicitud o se declaré la nulidad o caducidad del registro, y no
para los productos y servicios para los cuales la solicitud o ¢! registro siga
siendo valido, resultando para ello necesario que el solicitante indique los
productos y servicios para los cuales se pide la transformacion

Tras la recepcién de una peticidon de transformacion que se considere
presentada por haberse pagado la tasa correspondiente, la Oficina
efectuara una inscripcién en el Registro de marcas comunitarias en la que
se hara mencion de la recepcion de la peticion de transformacién, siempre
y cuando la transformacién se solicite para una marca comunitaria
registrada. Una vez examinada dicha peticion, la Oficina la publicara en el
Boletin de Marcas Comunitarias, no obstante lo anterior, tal publicacién
no se llevara a cabo si la solicitud de marca comunitaria tampoco aun se
publica. De esta manera la publicacién se efectuarid cuando la Oficina
haya conchuido el examen de la peticion.

La publicacién de la peticion de transformacién deberd incluir las
indicaciones a que se refiere el apartado 2 de la regla 46 del Reglamento de
Ejecucién, esto es, el numero de expediente o de registro de la marca para
el que se solicite la transformacién, una referencia a la publicacion
anterior de la solicitud o del registro en el boletin de marcas comunitarias,
la mencion del Estado o Estados miembros para los que se solicite la
transformacion, en el caso de que la instancia no se refiera a todos los
productos o servicios para los que se presento la solicitud o para los que
se registro la marca, la indicacion de los productoes y servicios para los que
se solicite la transformacion, la lista de los productos ¢ servicios
correspouidientes a cada Estado im.zmbro en caso de no curresponder a la
misma de la Oficina, y la fecha de transformacién.

Una vez concluido el examen de la peticién de transformacién y la haya
admitido en sus términos, la transmitira inmediatamente a las oficinas
nacicnales de los Estados miembros para los que se ha pedido la
transformacion mediante una carta tipo, independientemente de si se ha
llevado acabo la publicacién o no.
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Aunado a lo anterior, la Oficina enviard una copia a las Oficinas
nacionales de la peticién, asi como los documentos justificativos que se
hubieren unido a la peticién, como copias de las resoluciones emitidas por
tribunales tal y como hayan sido presentadas, asi como copia de la
solicitud que contenga los elementos e indicaciones exigidas en el impreso
de transformacion.

Consecuentemente, las Oficinas nacionales seran competentes para
decidir sobre la admisibilidad de la transformacion, es decir, si en relacién
con ¢l Estado miembro en cuestién la caducidad de la marca comunitaria
por falta de uso o los motivos de denegacién del registro, impiden la
trasformacion.

En estas circunstancias, la legislacién nacional en vigor en los Estados
miembros interesados puede establecer que la peticion cumpla con
diversos requisitos, como el abono de las tasas nacionales de depédsito, la
presentacién de una traduccion de la peticién v de los documentos que la
acompanan en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en
cuestion, o la presentacion de una reproduccién de la marca en el numero
de ejemplares que indique el Estado miembro. De esta forma las oficinas
nacionales no podran adicionar otras formalidades a dicha peticién mas
que las anteriores en sujecidn también a la designacion de wun
representante local.

Los efectos de la transformacidn, corresponderan a que a la marca
nacional en €l Estado miembro de que se trate, se le reconocera como
fecha de presentacion, la fecha de prioridad de la solicitud de marca
comunitaria, v la antigiedad de una marca anterior con efecto en dicho
Estado validamente reivindicada para la solicitud o el registro de la marca
comunitaria con arreglo al articulo 35 del Reglamento.

6.3. Cancelacion.

Encuentra su lugar una vez que se ha caducado o anulado una marca
comunitaria, con arreglo a los numerales 49 y 50 del Reglamento de la
Marca Comunitaria, y estas dos figuras prosperan en el ambito del
cumplimiento de ciertas causales, ya sea falta de uso de la marca,
contravencién a las mismas disposiciones del Reglamento, o por una
solicitud de mala fe, teniendo como castigo la cancelacion de esos derechos
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que por una razén y otra han sido reconocidos por la Oficina, teniendo
como consecuencia directa la cesacion de todos los derechos de marca.

Tanto la caducidad como la nulidad, seran motivo expreso de estudio en el
capitulo cuarto, ya que las dos figuras constituyen procedimientos
contentciosos donde a través de la Oficina son fincados procedimientos ex
parte, pues tan solo interviene como autoridad decisoria en conflictos de
marcas de diferentes titulares, ¢ con solicitantes cuyo reconocimiento del
derecho se ve impedide por la existencia de un registro de marca
comunitaria.
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CAPITULO TERCERO. INSTITUCIONES.

La marca Comunitaria, ha sido considerada como una Institucién, en el
marco de una figura distintividad de la Propiedad Industrial, frente a los
Estados miembros de la Union, motive por el cual ha ide evelucionando en
el marco de la empresa, motivo por el cual han aparecido nuevas
instituciones que adicionan a la primigenia y que permiten un mejor
entendimiento, objeto de estudio del presente capitulo.

1. Marcas Colectivas.

Se encuentran reguladas en el Titulo VIII del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, y son aquellas que contienen los mismos efectos que las
marcas comunitarias simples, con la vertiente de poder ser solicitadas por
las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o
comerciantes que tengan la capacidad para ello (para ser titulares de
derechos y obligaciones de cualquier tipo}, ¥y las personas de derecho
publico.

1.1. Requisitos.

Los signos que pueden constituir marcas colectivas, deben reunir los
mismos requisitos que las simples, este es, debe ser signos novedosos
capaces de distinguir a los de su misma especie v calidad, y que los
mismos no contravengan al orden publico y a las buenas costumbres,
ademas de servir como elemento identificador del lugar de procedencia
geografica de los productos o servicios. La duracién de la proteccion de
estas marcas, no variara, asi como tampoco los efectos del registro de la
marca, que seran las mismas que la de las marcas simples.

Lo anterior, sin que ello implique una 11+ 22160 a la esfera de proteceién de
las denominaciones de origen, pues la proteccion dada a las marcas
colectivas, tan solo influye en el animo del comercio como elemento
identificador mas no como un proceso de elaboracion dado en una sola
parte del planeta, como lo es en las denominaciones de origen, cuya
protecciéon tan solo se determina de acuerdo a diversos ordenamientos
legales y convenciones internacionales.
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Ademas, otro aspecto que resulta diferenciador de las denominaciones de
origen, conileva a que el uso de las marcas colectivas provenga de un
reglamento destinado Gnicamente para eso, para su “uso”, mientras que el
de las denominaciones de origen provenga de manera particular, por cada
uno de los titulares del permiso, pues, la agrupacién de productores es la
que solicita la protecciéon de manera conjunta y la legitima duefia y titular
de esas disposiciones sera el Estado de donde provenga, y los productores
usuarios mediante una autorizacién equiparada a una licencia de uso los
que de manera efectiva explotaran el proceso y los materiales naturales
para la elaboracion del producto, que bien puede ir acompanado de una
marca comercial como medio identificador de un producto determinado,
tal es el case del Tequila, que si bien es cierto se encuentra protegida
mediante una denominacién de origen, este mismo se encuentra en el
mercado como Tequila Cuervo, Tequila Orendain, etc., mientras que en las
marcas colectivas comunitarias, la proteccion es una determinada porcién
de fabricantes, y el uso se encuentra determinado a un reglamento que
deberan de acatar de modo insoslayable.

De ahi que los titulares de marcas colectivas comunitarias, puedan, al
igual que cualquier titular simple, prohibir a un tercerc el uso en el
comercio de la denominacién sujeta a proteccién.

Como anteriormente se ha seialado, para el uso y otorgamiento de las
marcas comunitarias, es necesario que los soclicitantes presenten ante la
Oficina o ante la Oficina Nacional correspondiente, el Reglamento de uso,
por el cual se establezcan las condiciones de uso de la marca comunitaria
colectiva, las personas autorizadas, las condiciones de afiliacion a la
asociacion o grupo solicitante y las sanciones a que seran acreedores en
caso de no ser acatado el mismo, para ello es necesarnio que dicho
reglamento sea presentado al mismo tiempo de presentacidon de la
solicitud, e lo contrario de acuerdo a lo senalado en la Regla 43 del
Reglamento de Ejecucion del Reglamento de la Marca Comunitaria, la
solicitud sera devuelta a la Oficina de donde proviene para que dentro del
lapso de dos meses sea satisfecho dicho requisito.

Ademas el Reglamento de Uso, con apoyo en el apartado 2 de la Regla 43
del Reglamento de Ejecucion del RMC, debera contener el nombre y
domicilio social del solicitante, el objeto de la asociacidn o el objeto cnn el
que haya creado la persona juridica de Derecho Publico, los organismo
autorizados o personas fisicas autorizadas para representar a la asociaciéon
o a la persona juridica, ilas condiciones de afiliacion, las condiciones de
uso, y autorizaciones a terceros en su caso, si asi lo decidiere la asociacion
°o persona moral.
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Aunado a lo anterior, cabe sefialar que este Reglamento de uso, no
configura un contrato de licencia, el cual deba ser acatado por la
asociacion, sino tan solo constituye un reglamento de delimitaciones de
uso entre las personas que gozaran de la titularidad del registro marcario
colectivo.

En este tipo de marcas deben ser observadas las reglas basicas y comunes
a las marcas comunitarias simples, por ello son motivos de desestimacion
los referentes a la falta de cumplimentacién de identificacion del signo
distintivo, del solicitante, de las representaciones minimas que deben ser
presentadas, cuando el signo no reuna las caracteristicas de distintividad
e identidad con los productos propuestos a su proteccidn, sin concurrir a
los motivos dispuestos como motivos absclutos de denegacion de una
marca colectiva, senalados en el numeral 38 del Reglamento de Marca
Comunitaria.

También seran motivos de desestimacion de marca colectiva comunitaria,
el incumplimiento a lo dispuestc por los numerales 64 y 65 del
multimencionado reglamento, esto es, por no haber sido presentado el
reglamento de uso, por no estar la asociacién o agrupacion segin sea el
caso legitimamente facultada para presentar la solicitud de marca
colectiva, o bien por no contener elementos distintivos el signo que pueda
identificar el publico consumidor como una marca colectiva,

Asimismo, la marca colectiva, una vez que ha sido publicada por primera
ocasién, al igual que en el tramite de registro de marca comunitaria
simple, ésta puede dar lugar a observaciones escritas o fundadas de
cualguier tercero, cuyo interés se alegue a favor de un derecho anterior
existente o bien de la actualizacién de algin motivo de denegacion
absoluto por lo cual debe ser desestimada la solicitud.

Ur vez otorgado el registro de marca colectric el reglamento de uso,
puede dar lugar a modificaciones, mismas, que deben ser publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades, en acatamiento al numeral 69 del
Reglamento, y que se estardn a lo dispuesto por las observaciones de
terceros a que haya lugar y que surtirdn sus efectos a partir de la
publicacién de dicha modificacion.
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1.2. Nulidad y Caducidad.

1.2.1. Caducidad.

Ademas de las aludidas en los articulos del mismo Reglamento, seran
causas se nulidad si, el titular o titulares no adoptan las medidas
necesarias para prevenir un uso ajeno de personas ajenas, 0 €n Su €aso si
se pierde el caracter de distintividad, por lo cual se induzca a error al
publico consumdor.

Las causas de caducidad de las marcas colectivas se encuentran
senaladas en el numeral 71 del Reglamento sobre la Marca Comunitania,
mismo que establece que puede ser solicitada mediante solicitud como en
el caso de las marcas simples, o mediante demanda de reconvencién en
una accién de violacion de marca (que debera ser seguida ante los
Tribunales de Marcas Comunitarias), si1 hay la concurrencia de alguna de
las tres circunstancias siguientes:

1-si el o los titulares de la marca no adoptan medidas “razonables”2? para
prevenir cualquier uso diverso al establecido en el Reglamento de uso,

correspondiente.

2-s1 como consecuencia del uso de la marca colectiva se puede inducir al
publico consumidor a error, perdiendo de esta manera su caracteristica

distintiva.

3-si se ha modificado el Reglamento de Uso, y esta no ha sido sometido a
la consideracién de la Oficina, ¥ por lo tanto no ha habido lugar a su
publicacién oficial.

1.2.2. Nuiidad.

Su ohservancia se encuentra prevista en el articulo 72 del Reglamento de
la Marca Comunitaria, siendo las causas las mismas que las mencionadas
en los diversos 51 y 52 del mismo Reglamento, referentes a las causas de

23 Cabe hacer mencién, que ni en el Reglamenio de MC ni en el Reglamento de Ejecucién, se ha
concepiuado lo que debe entenderse por medidas ‘razonables”, de ahi que en este momento
eniendamos que s¢ refiere a las que los titulares tengan a $u alcance, sin que ello signifique un
dafio a terceros con su adopcion.
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nulidad absoluta y relativa, esto es, cuando se hayan contravenido
disposiciones de identidad y novedad de los signos, cuando existiendo una
proteccién distinta a la de la s marcas comunitarias se este ante la
presencia de un derecho diversa pero semejante, come el de un aviso
comercial, 0 un derecho de autor vigente.

Para la declaratoria de nulidad es necesaria la presentacion de la solicitud
ante la oficina, mediante formato autorizado, o mediante presentacién de
demanda de reconvencion en una accidon por violacion, siempre y cuando
se hubiera registrado en contravencion a lo sefialado en el numeral 66 del
mismo reglamento, es decir, cuando reuniéndeose requisitos basicos de
desestimacion, por induccién al publico a confusion, por falta de
distintividad o por falta de identidad en el signo con los productos que se
protejan, se haya dado lugar a un registro comunitario.

Este tipo de derechos comunitarios colectivos sufren y cuentan con las
mismas ventajas que los registros de marcas comunitarias simples, esto
es, pueden dar lugar a cesiones, transformaciones a registros nacionales o
bien a licencias, donde se observen las mismas formalidades v requisitos
que para cllo ha establecido el Reglamento de Marca Comunitaria, con las
mismas acciones por violaciones a las disposiciones relativas.2?

2. Licencias.

Es la figura juridica que permite, que mediante un contrato de licencia de
uso, un tercero con capacidad para contratar, use durante cierto tiempo
una marca comunitaria que ha sido concedida previamente con arreglo a
las disposiciones de la materia y con plena observancia a las clausulas del

contrato.

El articulo 22 de! Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que la
Marca Comunitari: puede ser objeto de licencias, para parte o ! totalidad
de los productos para los cuales ha sido concedido el registro, siendo
imperativo del titular del registro la exclusividad de la licencia.

El Reglamento de Marca Comunitaria, no exige que la licencia sea otorgada
por escrito, ni que sea inscrita en el Registro de marcas de la OAMI,
manteniéndose de esta manera el principio de libertad contractual

24 Ofr. articulo 70 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
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consagrado en diversos sistemas juridicos domésticos, derivando la
importancia de inscripcién de la oponibilidad frente a terceros, de tal
suerte que si no se inscriben los contratos de licencia seran considerados
como validos y produciran efectos frente a quienes lo celebran, pero no
frente a terceros.

El reglamento, no establece cuales seran las clausulas que deberan
contener los contratos de licencia, haciéndose tan solo referencia a los
requisitos que deben contener la solicitud de inscripcién ante la Oficina,
de ahi que el contenido del contrato de licencia sea el resultado de
negociaciones entre las partes contratantes, sin intervencion de la OAML

En caso de inobservancia a alguna de las clausulas del contrato de
licencia, el titular de los derechos marcarios comunitarias, podra alegar los
derechos conferidos, pudiendo dar como consecuencia la rescision del
contrato o terminacion anticipada de la licencia.

Esta figura, como su nombre completo establece, tan solo se refiere al uso
de la marca, de ahi que la titularidad de la marca tan solo le sera conferida
en apego a las circunstancias establecidas en el contrato de licencia, y no
como una cesion de todos los derechos, de ahi que el licenciatario de
acuerdo con lo establecido por el apartado 4 del articulo 22 del Reglamento
de Marca Comunitaria, pueda entablar por el titular (mas no en
representacion) acciones relativas a la violacidn de una marca con su
consentimiento. De ahi la importancia de la inscripcidn de las licencias, ya
que conlleva la proteccién de los efectos del contrato para ambas partes,
de reconocimiento y control.

La licencia de uso, puede ser objeto de cesidn y transferencia, previo
acuerdo de las partes, sin que de eilo se derive una sublicencia, siendo a
instancia de parte de decision de inscripcion de dicha transferencia, para
la inscripcién posterior en el Registro y su publicacién.

2.1. Solicitud de registro de una licencia de marca.

El Reglamento de Ejecucidén al Reglamente de Marca Comunitaria,
establece que las solicitudes de licencia de conformidad a la Regla 33
contendran los mismos requisitos de la diversa regla 31, requiriéndose en
este caso, €] nimero de registro de la marca comunitaria, datos sobre el
licenciatario: nombre, direccion, nacionalidad y el Estado donde tenga su
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domicilio, la indicacién de los productos y servicios que se incluiran en la
licencia, los documentos por la que se establezca la licencia, el nombre,
direccién del representante del licenciatario y el periodo de duracién de la
licencia.

Al igual que en diversos procedimientos entablados ante la OAMI, la
solicitud de registro de licencia se considerara como legitima y valida una
vez pagada la tasa, siendo preciso acotar que en caso de encontrarse la
marca sujeta a algin procedimiento de quiebra o alguno sirnilar no se
encontrara sujeta al pago de tasas. Ademdas se podra presentar una sola
solicitud de inscripcion, siempre y cuando se trate del mismo el titular y
del mismo licenciatario.

Cuando asi lo solicite e] titular de la marca comunitaria o el licenciatario,
la licencia sera inscrita en el Registre como licencia exclusiva; cuando ya
se encuentre inscrita una licencia y sea presentada una nueva solicitud
para la misma marca y para los mismos productos o servicios, esta se
inscribira como sublicencia, cuando la conceda un licenciatario ya
inscrito. Asimismo, seran inscritas como licencias parciales o limitadas
territorialmente, cuando el contrato tan solo licencie una parte de los
productos o servicios, ¢ tan sclo para una parte de la Comunidad.

2.2. Cancelacién y Modificacidén de la Inscripcién de Licencias.

Toda inscripcion sera cancelada y modificada a peticién de cualquiera de
las partes, previa presentacion de solicitud de cancelacién de registro, la
cual contendra el numero de registro de marca comunitaria, y los
pormenores del derecho cuya inscripcion se pretende cancelar?s y
modificar, asi como el pago de la tasa correspondiente.

Para estos efectos, se precisa la presentacién de los documentos
acreditativos de la extincism del dereche, o bizn alguna declaracién o~
alguna de las partes, en la cual se establezca la voluntad de extincién o
modificacion, en tal modo, en caso de omisién de alguno de los anteriores
requisitos, la oficina requerird a las partes para su desahogo, de lo

contrario la solicitud se denegara.

25 Pormenores, no se refiere a las causas del porque se quiere cancelar la inscripcidn de la licencia,
sino sumplemente a la figura juridica, cuya cancelacion se solicita.
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2.3. Efectos det uso de al marca por ¢l licenciatario.

El uso de la marca por el licenciatario, en las condiciones y con los
controles previstos por la ley, genera primordialmente el efecto de que la
marca no se convertird en un signo susceptible de inducir a error al
publico, y por ende no se encontraria sujeto a caducidad por haber
perdido su caracteristicas de distintividad, ademas de que la marca asi
usada se considerara efectivamente usada no prosperando una accidn de
caducidad por falta de uso, de ahi que el uso de la marca hecho por el
licenciatario equivalga al uso realizado por el titular del signo distintivo, de
ahi la satisfaccion del apartado 3 del numeral 15 del Reglamento, el cual
establece que “el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del
titular se considerara como hecho por el titular”.

Como otro efecto del uso de la marca, posibilita del mismo modo un
control, ya que permite que la existencia de la licencia sobre al marca no
disminuya o anule la legitimacion del licenciante para impedir que otras
personas, distintas de ellos, usen su marca, ademas de permitir un
beneficic por este uso al titular del signo comunitario.

El beneficio mencionado anteriormente, hace que el llamado “godwill”
inherente a la marca se incremente, ya que en general, las consecuencias
derivadas del uso continuado a la marca, repercutan en el licenciante con
la misma intensidad como si el titular la hubiera usado de manera

exclusiva.

Otro efecto claro en el otorgamiento de las licencias, se verifica en el
control por parte del titular de la calidad de los productes o servicios que
estan protegidos a partir del registro de la marca comunitaria, de esta
suerte, el control debe recaer, en primer lugar, sobre el uso de la marca en
si misma, evitando que sea alterada sin autorizacion del titular, y en
segundo lugar, ese control debe centrarse en la calidad de los productos o

Servicios.

De esta manera cuando la marca es usada Unicamente por su titular,
puede asegirarse que el interés que este tiene en conservar el valor y el
“godwill” de la marca, le hara esforzarse en mantener, e incluso superar, la
calidad de los productos o servicios, ya que en este caso los intereses de
los usuarios y sobre todo del titular de la marca se encontraran
salvaguardados. Sin embarge, cuando la marca se licencia, el interés del
licenciatario en mantener el valor de la marca puede no ser el mismo que
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el de su titular; y por ese motivo, no sera tan evidente que el interés del
publico de los consumidores este protegido.

2.4. Obligaciones del licenciante,

Por otra parte, el control del licenciante, debera también recaer en la
preservacion de la naturaleza o clase de los productos o de los servicios, ya
que a diferencia de lo que ocurre con el titular de la marca, que puede
usar su denominacién para productos o servicios de distinta naturaleza, el
licenciatario tan sélo podra usar la marca sobre los productos o servicios
que expresamente se hayan senalado en el contrato de licencia, de tal
modo que no podra variar su naturaleza sin el consentimiente previo del
titular o licenciante.

Ahora bien, y aunado a lo anterior, el encargado de ejercer ese control
debe ser ejercido por el titular de la marca o bien por el solicitante de la
marca comunitaria, ya que es este el que goza de ese derecho desde el
momentc e€n gue autoriza a una tercera persona a usar SU marca,
pudiendo realizarse materialmente por el o mediante una tercera persona.

Constituye obligacidén del titular de la marca, a parte de ejercer el control
sobre la naturaleza y calidad de los productos o servicios, el avisar al
licenciatario la pretensiéon de renunciar a la marca comunitaria, conferida
en el articulo 49 apartado 3, de ahi que en caso de existir un licencia
inscrita, la renuncia tan sélo se verificara cuando el titular haya informado
de su intencién de renunciar, por lo cual la renuncia sera inscrita tres
meses después de la fecha en la que el titular de la marca comunitaria,
acredite ante la Oficina haber informado al licenciatario de su intencién y
no a partir de que el unitariamente haya tomado la decision.

2.5. Obligaciones del licenciatario

Paralelamente al deber de control del titular de la marca, se encuentra la
obligacion del licenciatario de cumplir con las medidas establecidas en el
contrato de licencia, en el gjercicio de su derecho y deber de controlar. De
esta forma, le corresponde al licenciataric la obligacion de adecuarse a las
pretensiones del licenciante siempre y cuando se encuentren encaminadas
a preservar una calidad y naturaleza de los productos y servicios.

protegidos.
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En caso de incumplimiento por parte del licenciatario, el titular de la
marca se encuentra con la facultad para denunciar de forma inmediata la
licencia, incurriendo ademas en una infracciéon del derecho comunitario de
marca, lo que faculta asimismo al licenciante para ejercer las
correspondientes acciones contra el infractor con el objetivo tanto de
rescindir el contrato, asi como de exigirle un indemnizacién por los daros
¥y perjuicios sufridos.

3. Nuevos Conceptos de Marcas.

En una evolucidon a la presentacidn de los signos distintivos comunitarios
con la finalidad de ser cada vez mas novedosos y distintivos, son
presentadas nuevas figuras cuyas caracteristicas hacen dificil su
proteccion, situacién que ha traide como consecuencia la adecuacién de ta
legislacion ya vigente para la proteccion de estas nuevas figuras,
generandose con ello nuevas modalidades en cuya observancia trae
disparidades en su cumplimentacion.

3.1. Marcas tridimensionales.

Lo constituyen aquellas formas y figuras cuya finalidad se empareja en la
distintividad del producto que protege, por derivar en este caso novedad en
empaque, en combinacién con sus colores y su presentacion en general.

Las disposiciones aplicables son las mismas que han sido explicadas en el
capitulo precedente, salvo algunas excepciones, siendo por lo general de
tipo limitativo, por ejemplo: las relativas a la naturaleza del producto, en
cuyo caso no puede constituir marca comunitaria tridimensional aquella
gue es consubstancial al mismo producto como por ejemplo un paraguas,
cuya proteccién se pretende para ser utilizado de la misma forma.

Constituyen otras excepciones para la obtencion de registro de marca
tridimensional, el resultade técnico referente a la funcionalidad en el
aparato o en €l objeto, dependiendo del pais componente de la Unidn, va
que en diversos paises esta funcionalidad conlleva la denegacion del
registro, por falta de caracter distintivo; y el valor intrinseco de las cosas,
correspondiente a las forma de los productos que se adquieren por su
disefic en concordancia con los Disenos Industriales y Modelos de Utilidad.
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Para efectos de presentacion, se requieren los mismos requisitos en la
solicitud de marca, esto es, formato llenado, paso de tasa, y representacion
de la forma que se pretende registrar, siendo necesaria la mencidn de ser
una Marca Tridimensional. Una vez que ha pasado el estudio de los
requisitos de forma, v empleado el estudio de fondo, st la Oficina no le ha
concedido en primera fase el caracter de figurativa, esta le requerird al
solicitante para que presente en un lapso de tiempo razonable, hasta 6
perspectivas de la figura, con la finalidad de verificar la composicién en
una misma perspectiva, esto es, no en diferentes momentos, sinc en un
solo momento visto en diversos planos de enfoque.

En este tipo de marcas, se le puede dar el caracter de figurativa a una
combinacién de colores y de diserios, afadiéndola a la marca
Tridimensional, describiéndose para tal efecto en la solicitud mediante
sugerencia del promovente.

Para que en una solicitud recaiga un registro comunitario, es necesaria la
aceptacién de la marca en su conjunto y nunca por sus elementos
aislados, ya que no debe separarse a la forma del producto que se pretende
amparar, de ahi que si para conseguir el registro sea necesaria la
independencia de la forma con su utilidad no pueda corresponder un
registro razonable. De ahi que los envases comunes no puedan ser
registrados, pues en ellos no se incluye alguna distintividad con otros de
su misma especie, excluyéndose la posibilidad de ser declarada una marca
tridimensional como descriptiva.

3.2. Marcas de Color

Estas marcas se estudian a partir de la naturaleza del objeto que se
pretende registrar, y de su uso en el ambito comercial, ya que de acuerdo a
los resultados arrgjados por el estudio de su naturaleza, puede ser
identificado si la marca resulta consubstancial al mismo productos para el
cua! r-etende registrarse, de ahi que si se preteri:: usarse cierto tipe de
color para un producto que invariablemente se identifica mediante ese
color, dicha marca no serd distintiva de otros de su misma especie y

calidad.

Para el estudio y tramite de este tipo de marcas, también es necesario
realizarse un estudio técnico, el cual tiene que ver con la funcionalidad del

objeto o aparato.
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En este tipo de registros el efecto que se contrae es el de un derecho sobre
un color, o bien sobre un derecho sobre una combinacién de colores, con
cierta irrelevancia de la forma del objeto, salvo los casos que anteceden a
este parraio.

Para acceder a la proteccion de las marcas de color, usualmente se pide la
prueba de uso, con el objeto de demostrar que el uso del color imprime
fuerza distintiva al producto para el cual se pretende aplicar por resultar
novedoso en el mercado.

3.3. Marcas Sonoras

Al igual que los otros tipos de marcas, esta debe ser presentada mediante
formato, con €l pago de tasa, especificandose cual es la especie de marca
que se pretende registrar.

Su estudio se inicia mediante la indicacién de la naturaleza de la marca,
obteniéndose su complejidad de estudio en su representacion grafica, y la
interpretacion de los pentagramas.

Solo se aceptan como solicitudes de marcas sonoras, aquellas
representadas mediante pentagramas, no siendo admisibles los titulos de
obras musicales, la mera descripcion del sonidoe o espectrogramas sonoros,
por si solos, pero si pueden ser presentados como complemento a la
representacion mediante pentagrama.

En este tipo de marcas, la Oficina se ha conducido de manera precipitada,
pues a diferencia del campo de las patentes o invenciones, encontramos
que el personal de la Oficina, no se encuentra ante la posibilidad de
reconocer mediante estudios musicales o peritajes técnicos, €l
reconocimic:io de que tan novedosa es la tonada o ¢ sonido que se
pretende su registro, pues tan solo se guian para su estudio en la
representacion a través del pentagrama presentado.
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3.4. Marcas Olfativas

Como anteriormente se ha sefialado, se requiere el lenado del formato
como solicitud de registro, el pago de tasa, y la mencién de que se
pretende el registro de una marca Olfativa.

En este tipo de-registro, la Oficina se encuentra ante el problema de la
representacién grafica, motivo por ¢l cual casi todas son denegadas. Dos
de los medios mas efectivos para lograr su estudio se cuenta en los
aromagramas los cuales detallan los elementos volatiles de los aromas; v
los cromatégramas, los cuales detallan la cantidad de aromas y su
combinacién. Como ejemplo de marca comunitaria registrada de esta
especie se encuentra “el olor a la hierba recién cortada”, para amparar
pelotas tenis, y como marca de la UK. ¢l olor a rosas.

Esta especie de marcas no comprende el olor de perfumes, ya que los
aromas se encuentran por su importancia econdémica en el ramo de los
secretos industriales, pues su registro en el ramo de marca conllevaria en
la difusién del contenide de estas fragancias, anticipande perdidas
econdmicas por el alcance de los componentes, ya gque en su secreto es
donde precisamente se encuentra el éxito y calidad de los perfumes y de la
categoria de ellos.
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CAPITULO CUARTO. MEDIOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En el ambito de la proteccion dada a las Marcas Comunitarias, surgen
diferentes controversias originadas ya sea por la adquisicion o la
expectativa de proteccidn de derechos, derivados del registro y de la
proteccién concedida a través de la presentacidn de la solicitud,
generandose con ello contrariedades que conllevan diversas maneras de
solucioén, objeto de estudio del presente capitulo donde seran abordadoes
los métodes que se han establecido en el marco de la Marca Comunitaria y
su alrededor, para solucionar los problemas fincados a raiz de la
utilizaciéon del signo distintivo comunitario, de su no utilizacién, de la
violacién a esa proteccion, de la obtencién del registro de la marca y de las
decisiones adoptadas por los examinadores de la Oficina.

1. Oposicién

Este medio alternativo de solucién de controversias, surge
primordialmente a partir de la primera publicacion de la solicitud de
marca comunitaria, una vez que han sido examinados los requisitos de
presentacion, lorma y fondo, asi como del registro de la marca; por el cual
cualquier tercero en observancia con los motivos relatados en el numeral 8
del Reglamento de Marca Comunitaria, se constituyan en motivos de
denegacién relativos para la concesion del registro de una marca

comunitaria.

Para ello, es necesario que el oponente presente €sos motivos por escrito,
dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicacion de la
solicitud, alegando los hechos, pruebas y observaciones que considere son
motivo expreso de denegacion relativa de la solicitud de marca comunitaria
una vez pagada la tasa correspondiente.

Aunado a lo anterior, cabe recalcar que estos motivos de procedibilidad tan
solo se constituyen a partir de la actualizacién de las hipotesis sefialadas
en el articulo 8° del Reglamento de Marca Comunitaria, como
consecuencia del traslapo de derechos anteriores, contrariamente a lo
. establecido por el numeral 7 del mismo reglamento donde se exponen los

motivos absolutos de denegacion, el cual tan solo tiene cabida a instancia
de parte agraviada, ya que el sistema de busqueda realizado en el examen

ESTA TESIS NO SALR
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de marcas, no constituye una instancia para que la Oficina por si sola
realice manifestaciones relativas a la denegacion del registro.

De esta manera los derechos oponibles al registro de una marca
comunitaria incluyen a las marcas registradas con antericridad, las
marcas no registradas y a otros signos utilizados en el trafico econdémico
cuyo alcance sea no tan solo local y la legislacién aplicable otorgue ¢l
derecho de prohibir la utilizacién de una marca reciente.

1.1. Motivos de denegacion relativos.

Los motivos sobre los cuales se fundan derechos anteriores, los cuales
constituyen fundamentos suficientes para una oposicidén se encuentran
relatados en el articulo 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siendo
estos:

# La existencia de identidad entre el signo anterior y el solicitado, ya
sea por concurrencia en identidad de signos, productos o de
servicios, aun sin el prevalecimiento de confusidén entre el publico
consumidor.

& La existencia de identidad entre signos o similitud entre los
productos ¢ servicios, de similitud entre los signos e identidad de los
productos o servicios, o de similitud entre signos y similitud entre
los productos y servicios, existiendo pruebas de confusién en el
publicc consumidor, englobando este 1nltimo concepto al de
asociacion con el signo anterior.

Respecto a estos motivos, los derechos anteriores que fungen como base
para el registro de marca, lo constituyen las marcas registradas
nacionales, las solicitudes nacionales de los Estados miembros de la
Unién, las Marcas Comunitarias, la Marca Nacional, la Marca registrada y
otorgada con arreglo al BENELUX, la Marca Internacional otorgada en
amparo al Arreglo de Madrid y su Protocolo, la Marca Notoria de acuerdo
a! articulo 6 del Conve: o de Paris, la Marca Registrada dotadz :fe
reputacién, y los signos utilizados en el trafico econdémico, esto es, de
alcance mas que local, reconocido por la legislacién nacional para prohibir
el uso de un marca posterior.

A diferencia de otros procedimientos levados ante la OAMI, el
Procedimiento de oposicién, en todas sus caracteristicas es mas estricto y
formal en plazos, presentacion y motivos de admisibilidad. Su regulacion
se encuentra prevista en los articulos 42 y 43 del Reglamento de la Marca
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Comunitaria, y en las Reglas 15 a 22 del Reglamento de Ejecucién al
Reglamento de Marca Comunitaria. Siendo destacable mencionar que este
procedimiento consta de dos etapas: la pre-contenciosa donde se lleva a
cabo €l examen formal de la solicitud, por medic de la cual se analizan los
diferentes motives de inadmisibilidad que pudieran actualizarse con
motivos de la misma presentacién; y en segundo termino el
desencadenamiento de la controversia en general, donde son analizados
los motivos relativos que incoa como motivo aparente de opesicién el actor
u opositor, analizando la Oficina las pruebas base de su accién, las
pruebas de uso, y las razones narradas por las partes.

1.2. Fase Pre-Contenciosa.

La constituyen los requisitos necesarios que deben reunirse para incoarse
correctamente el Procedimiento de Oposicién, generando basicamente
formalidades sobre los escritos de solicitud a la Oposicidn y puntos
importantes que no debe uno olvidarse para una admisién y examen
satisfactorio.

1.2.1.Presentacion.

Este procedimiento debe ser presentado a manera de solicitud por escrito,
siendo inadmisible la excepcidén de oralidad previsto en el Reglamento
sujeto a estudio, ya que este serd seguido primordial y esencialmente de
manera escrita. Para ello, es recomendable que la instauracién sea por
medio de los formularios emitidos por la misma Oficina?6, no siendo
necesaria la presentacion en original, pudiendo realizarse a través de una
fotocopia presentado con el mismo formato y mismo contenido.

Al igual que los diferentes documentos transmitidos a la Oficina, este
podra ser transmitido mediante fax, correo, presentacion directa u otros
medics electréonicos, tenisrdose en cuenta los mismos requisitos pars =gr
admitidos y ser considerados como firmados por el solicitante, reunidos en
la Regla 83 del Reglamento de Ejecucion.

Con mouvo de la presentacion de la solicitud, es necesario que esta se
realice en uno de los idiomas de la Oficina, siendo requerido para
subsanar este contratiempo en caso de presentacion en un idioma

* Formularios publicados en el DOCE 3/97, pagina 201.
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diferente a los cinco que son manejados por la Oficina, pudiendo mas
adelante establecerse de mutuo acuerdo entre las partes un idioma
diferente.

E} termino para la presentacion de la oposicion es de tres meses contados
a partir de la publicacién de la solicitud de conformidad con el articule 42
del Reglamento, siendo indispensable el pago de la tasa, consistente en
350 Euros actualmente.

Para ser satisfactoria la presentaciéon dentro del término establecido, la
Oposicién debera ser entregada o depositada sélo en la Oficina, antes de la
expiracién del plazo antes mencionado, siendo inadmisible la solicitud
preseritada dentro del periodo en Oficinas Nacionales, resultando
improcedente la aplicacién de la figura establecida en el articulo 78 del
Reglamento {restitutio in integrum), en virtud, de la falta de respeto a las
mismas formalidades v como consecuencia la renurncia tacita a sus
derechos adjetivos.

Comeo anteriormente se ha mencionado, el pago de la tasa es un requisito
importante en la instauracién de la Oposicién, donde como consecuencia
de la no satisfaccion a este pago sera el no reconocerle existencia alguna,
ya que de ser declarada inadmisible se le reconoceria existencia primigenia
dotada de algun vicio posterior.

La solicitud de Oposicidn sélo podra realizarse en la Oficina del Mercado
Interior {Marcas, Dibujos y Modelos), ubicada en Alicante Espana, donde a
diferencia de otros tramites llevados ante la Oficina, pueden ser
presentadas las solicitudes en diferentes Oficinas Centrales nacionales.

1.2.2. Motivacién de la Oposicion.

La constituye la relacién sucinta de requisitos contenidos en la Regla i5
del Reglamento de Ejecucion en apego a las hipdtesis mencionadas en el
articulo 8 del Reglamento, referentes a los motivos de denegacion relativos,
como la identificacion del solicitante de marca, y de los derechos

anteriores.

Del mismo modo la oposicion debera indicar claramente cual es la
solicitud contra la que se dirige la oposicién, resultando suficiente la sola
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indicacion del nombre del solicitante y del numero de expediente atribuido
a la solicitud.

Ademas, es necesario que en la solicitud se establezca el alcance de los
productos y servicios para los cuales se presenta la oposicién, ya que tan
solo puede ser presentada para parte de los productos y servicios que
pretende proteger la solicitud, bastando tan solo la mencién al efecto si es
a todos y si es de manera especifica, enumerandose aquellos para los
cuales se presenta.

Como otra faceta de la motivacion que debe concurrir en la Oposicién,
también resulta necesaria la mencion de la marca o signos anteriores en
que se basa la Oposicion, considerandose como Marca Anterior, a las
marcas o solicitudes de registro cuya fecha de presentacién sea anterior a
la de la solicitud contra la que se dirige el Procedimiento de Oposicion.

Dentro de esta fase son establecidos diversos plazos que son fijados
estrictamente por la Oficina, cuyo inexacto cumplimiento deviene en un
desechamiento de plano de la solicitud, o bien, en un requerimiento
formulado, asi, en estas circunstancias, la Oficina destaca los siguientes
términos:

Plazo de presentacién: 3 meses después de la publicacién de la solicitud
improrrogable.

Plazo para presentacion de la traduccién: 1 mes improrrogable contado a
partir de la expiracidon del plazo de la opesicion.

Plazo para presentacion de la traduccién de las pruebas y documentos
acreditativos: 1 mes después de la expiracién del plazo de oposicion,
improrrogable.

Plazo para subsanar las irre . laridades: 2 meses improrrogables contade..
a partir de la recepcién de la notificacion.

Plazo para la determinacién de la fecha de iniciacion del procedimiento: 2
meses prorrogables.

Plazo para la presentacion de la traduccién en caso de utilizarse una
lengua diferente a la de la Oficina: 1 mes contado a partir de la iniciacion

de la Oposicion.
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1.2.3. Lengua del Procedimiento.

Al contrario de la solicitud de registro de marca que puede ser presentada
en cualquier lengua oficial de la Comunidad (11), el escrito de oposicién
debe ser presentado siempre en las lenguas de la Oficina, esto es, espanol,
aleman, inglés, francés o italiano.

En caso de presentarse el escrito en una lengua que no fuere las de la
Oficina, el oponente debera presentar la traduccidn de su escrito en un
plazo de un mes contados a partir de la expiracion del plazo de oposicion,
de lo contrario sera inadmisible, de conformidad con el apartado 1 de la
Regla 17 del Reglamento de Ejecucion.

Contrario a lo anterior, antes de la iniciacidon del procedimiento de
oposicién, las partes podran acordar una lengua diferente del
procedimiento, siendo en este caso necesaria la traduccién del escriteo de
oposicién en un plazo de un mes contado a partir de la iniciaciéon del
mismo.

Por su parte el apartado 2 de la Regla 17, establece que las pruebas y
justificantes deberan presentarse de igual modo en la lengua del
procedimiento, debiendo presentar una traduccién de tales documentos en
el plazo de un mes contado a partir de la expiracion del plazo de
interposicién de la oposicion. Cabe hacer mencién que esta obligacion, tan
solo se refiere a aquellos que han sido ofrecidos como justificativos y en
apoyo a la oposicion, pudiendo los demas documentos entregarse en
cualquier lengua, de conformidad con la Regla 96 del Reglamento de
Ejecucion.

1.2.4. Capacidad Juridica.

Poseen capacidad juridica, las personas legitimadas para presentar la
oposicion, siendo en este caso la persona contra la cual se dirige el escrito
cuyo signo arterior sea basicamente la marca idéntica o similar a la marca
anterior, siendo esta renombrada o bien que tenga un alcance mas que
local que interfiera con los derechos de este, en los términos del articulo 3
del Reglamento de la Marca Comunitaria.
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Del mismo modo puede ser interpuesto por el propietario o titular de la
marca anterior, los licenciatarios facultados constituyéndose esta facultad
a partir de la autorizacién del titular en el escrito mismo, no siendo
necesaria la inscripcion de la licencia para ser considerada una persona
facultada; las empresas como personas juridicas, las personas que puedan
celebrar contratos; y las personas autorizadas, tan solo en el caso de que
la violacion se presente cuando la explotacion de la marca no sea solo de
alcance local.

Una vez culminado el examen de admisibilidad de la solicitud de
Oposicién, la Oficina, dara paso a la fase contradictoria, denominada asi,
por ubicarse en ella el litigio y la controversia propiamente, 0 como lo ha
denominado el lenguaje cologquial de la misma Oficina, la instruccién de la
Oposicioén.

1.3. Instruccion de la Oposicion.

Esta faceta del procedimiento se caracteriza por ser el litigio mismo, donde
se controvierten las posturas por una parte, del oponente y por otra del
solicitante de la marca comunitaria, donde ademéas se aportan los
elementos de conviccién que las partes consideran apropiadas, tanto las
que sustentan la Oposicién misma por ser necesarias, Como las aportadas
por ellas mismas en apoyo a sus alegaciones, existiendo diversas vertientes
de solucién ya sea mediante una conciliacién, una modificacion a la
solicitud de registro, una transformacion de la solicitud a una marca
nacional, una retirada de la oposicién misma, 0 una retirada de solicitud
de registro comunitario.

Un aspecto que se considera sui generis en los medios de solucion de
controversias per se, es justamente el inicio de este procedimiento, ya que
cabe destacar, no es iniciado cuando se ha tenido por admitido el escrito
de oposicién, sinoc dos meses después iz haberse notificado a la
contraparte, con el objeto de tener conocimiento de la instauracién y de
hacerle sabedor que cuenta con el termino de tres meses para contestar
dicho procedimiento, siempre y cuando en el transcurso de ese tiempo, no
se ha llegado a una conciliacién sin intervencién de la Oficina (OAMI).
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1.3.1. Plazo del Cooling Off

También es denominado plazo de reflexion, que toma su nombre por ser la
faceta de congelacién al periodo contradictorio del procedimiento, pues no
hay intervencién de la Oficina como drgano decisorio de la Oposicién, sino
tan solo es un periodo de gracia que concede la OAMI con al finalidad de
llegar a una resolucidn rapida, mediante la decisién de retirar la solicitud
de marca comunitaria, o bien limitarla a los productos o servicios contra
los cuales se ha dirigido el procedimiento.

Esta faceta se encuentra regulada en la Regla 19 del Reglamento de
Ejecucién, teniéndose a la misma con una duracién de dos meses,
pudiendo ampliarse por medio de solicitudes de prorroga mediante
escritos presentados ante la Oficina, por alguna de las partes.

Como otro aspecto relevante dentro del mismo procedimiento se tiene que
la decisién tomada dentro de este periodo conlleva consecuencias
econémicas, pues si la resolucion de la oposicion ha llegado previo termino
de gracia la tasa de depodsito serda reembolsada siempre y cuando el
convenio de termino del procedimiento haya dado lugar a retirada de la
solicitud de registro de marca comunitaria ¢ bien haya sido limitada la
lista de productos ¢ servicios por los cuales se esta solicitando la marca
comunitaria, mientras que si el convenio se concreta una vez terminado el
cooling off no serd reemboisada la cantidad de la tasa y habra decision en
costas.

Cabe hacer mencién que este periodo no solo ha sido creado con la
finalidad de llegar a una conciliacién, sino también con al finalidad de
determinarse la lengua del procedimiento, pudiendo diferir a las utilizadas
como oficiales de la Oficina.

Este r<iiodo se caracteriza totalmente por ser priv~i-, donde tan solc hav
intervencion del oponente y del solicitante de 1a marca comunitaria,
teniendo la facultad ellas mismas de solicitar las prorrogas necesarias, por
el mismo termino de dos meses, mediante escritos donde se motiven de
manera clara las razones de dichas prorrogas.

Actualmente el limite de prorrogas es de 18 meses, ya que en ese limite se
estima es conveniente un arreglo, hoy dia el 90% de las oposiciones
presentadas terminan en esta faceta.

86




Copitals 81 ¥ dos dr sollucrén dr controversins

1.3.2. Instruccién.

La constituye el paso siguiente cuando no ha sido posible un arreglo entre
las partes, interviniendo la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(OAMI), donde son examinados los pliegos de hechos vertidos por el
oponente y por el solicitante de la marca comunitaria, las pruebas
aportadas en los mismos ocursos y los alegatos aportados a lo largo del
procedimiento.

Es de destacar, que en el examen de la oposicién, no se abren diversos
periodos dividiendo la instruccion, sino se manejan de manera global, lo
cual resalta otro aspecto sui generis de este procedimiento. El examen de
la Oposicién se encuentra previsto en la Regla 16 del Reglamento de
Ejecucién, misma que establece los pormenores y anexos que puede
contener el escrito, que pueden ayudar a la resolucion favorable para
alguna de las partes, pudiendo ser estos: los registros de las marcas
anteriores, y todo aquel medio que sirva de sustento de un mejor y anterior
derecho. Respecto a los medios probatorios cabe hacer mencién que no se
prevé ni en el Reglamento de Marca Comunitaria ni en el Reglamento de
Ejecucion un articulo especifico, sino su captaciéon es apoyada por el
apartado 2 de la misma Regla 16 del Reglamento de Ejecucion, donde
hipotesis por hipotesis se deducen los diversos medios acreditativos del
uso anterior como copia del registro de marca segun sea el caso,
informacién detallada del mismo, documentos acreditativos de la
notoriedad, del renombre, de la adquisicién de un derecho y de su ambito
de protecciéon (en caso de ser licencia de uso de marca), publicidad,
presupuestos de cantidades destinadas a la publicidad, videos y en general
todos aquellos medios que sirvan para acreditar que el oponente cuenta
primeramente con un interés legitimo y ademas que es titular de pleno
derecho de los derechos anteriores protegidos por diferentes ambitos
juridicos.

De cualquier manera el oponente no se encuentra obligado a probar,
siendo estim~-'a de la Oficina el #xamen de la solicitud, .>ira que en el
plazo fijado ae dos meses de acuerdo con la Regla 10 del Reglamento de
Ejecucién, aporte los medios por los cuales compruebe su derecho anterior
encontrandose cbligado a responder ante dicha solicitud, obteniende como
negativa de respuesta al requerimiento formulado una resolucién, apoyado
con los documentos presentados en su oportunidad desde el principio,
siendo por lo general contraria a sus aspiraciones.
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Asimismo, pueden presentarse alegaciones como soporte a la Oposicién,
contdndose con un término de presentacion de tres meses contados a
partir de que ha side abierto el procedimiento, haciéndose notar .que los
términoes, plazos y periodos seran computados con arreglo a la Regla 70
del Reglamento de Ejecucién, mismo que manifiesta que los plazos seran
contados en dias, semanas, meses y afos enteros, iniciandose su computo
en el caso concreto al dia siguiente del mes que corresponda que tenga el
mismo nmamero de dia en que ocurrié la notificacién.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, no limita las alegacicnes que
puedan presentar una u otra parte, dentro del termino de tres meses
otorgado, siendo ilimitada la presentacion de ellos, siempre y cuando
tengan como finalidad un soporte a la Oposicidén, donde una vez que ha
sido concluido el periodo de presentaciéon dejaran de ser tomadas en
cuenta por la Oficina, siendo de igual manera notificado el resultado de
dichas argumentaciones a la contraparte y al oponente.

Un aspecto que resulta importante y que salta a la vista durante la
instruccion de la Oposicion, lo constituye lo que en nuestro sistema
Juridico es llamada la reversion de la carga de la prueba, por la cual el
solicitante de la marca comunitaria cuenta con la posibilidad de invitar al
oponente a la presentacién de la prueba del uso, que consiste en la
presentacion de los medic suficientes, por los cuales compruebe el
oponente (titular de los posibles derechos anteriores), que ha usado la
marca durante los Ultimos cinco anos anteriores a la presentacion de la
oposicidn, que su accién es legitima y que los productos amparados por el
registro de marca constituyente del derecho anterior cubre los mismos
derechos, productos o servicios.

La figura de la Prueba del Uso, se encuentra prevista en el apartado 2 del
numeral 43 del Reglamento de Marca Comunitaria, en el cual no es
especificado el lugar dentro de la misma instruccién donde pueda ser
solicitada, razén por la cual la Oficina en sus directrices referentes al
Procedimientc ¢ Oposicion tan solo recomienda que sea srli-itada de la
manera mas temprana posible, desestimandose la Oposicidon en casc de no
ser presentada.

La Prueba de uso se harad consistir basicamente en indicaciones de lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca, en medios que sean
facilmente transmisibles y susceptibles de una facil lectura, motivo por el
cual es recomendable que sean documentos en la lengua del
procedimiento.
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1.3.3. Circunstancias Especiales dentro de la Oposicion.

Dentro de estas circunstancias, se encuentra la Suspension del
procedimiento, la pluralidad de solicitudes de Oposicién y la acumulaciéon
de los procedimientos, que aunque en procedimientos judiciales
entablados ante diversos érganos con facultades jurisdiccionales estas
figuras resultan comunes, en estos procedimientos administratives, son
circunstancias que tan solo son aplicables cuando confluyen ya sea
multiplicidad de oposiciones, interés en una oposicién para la misma
marca, entre otras, cuya explicacién de manera detallada se hara a
continuacioén.

La Suspensién, significa el suspenso a la actuacién de las partes en el
procedimiento, por estar ante la presencia de situaciones poco comunes
concurriendo cualquiera de las tres siguicntes causas: que la base de la
oposicion se encuentre en una solicitud de marca ante el BENELUX, o
ante un Estado parte, lo cual implica que aun no estemos en presencia de
un derecho protegido consumado, pues este aun constituye una
expectativa de derecho; la presencia de multiples oposiciones para la
misma solicitud; y la concurrencia de otras circunstancias.

En analisis a las dos primeras hipdtesis, la aplicacion de la suspension
resulta légica de pensarse, ya que el primer caso, consistente en el derecho
anterior de la Oposicion en una solicitud presentada en las oficinas del
BENELUX o ante alguna oficina local, produce que el signo contenga tan
solo alcances locales, que no llegaria en primera instancia a constituir un
limite a la proteccién, pero que en caso de otorgarse la proteccién
comunitaria del signo posterior, conllevaria efectos depredatorios y
engafosos en el publico, pues en el comercio se encontrarian dos marcas
semejantes en grado de confusion. Por otra parte, la segunda causal de
suspensi6n, consistente en las oposiciones multiples contra la misma
solicitud, del mismo modo se justifica, en razén de que la multiplicidad de
procedimientos aletargaria la resolucion en todos, por ello, y en busca de
una economia r:-~cesal, en la practica primerc se estudia v e resuelve
sobre la oposicion en particular que se considera es de la que se generan
las demas.

Aunado a lo anterior y a diferencia de las otras dos, la tercera causal de
suspension del procedimiento de Oposicién, no precisa sobre las otras
circunstancias, lo cual ayuda a pensarse que la suspension se puede
solicitar a peticion de parte, siempre y cuando sean expuestas razones
justificativas, como la entablacion de platicas conciliatorias.

g9




Capiuls SV WWidin dr solbcion dy contronersins

Para concluir, cabe recalcar que los numerales que regulan la suspension,
no hacen alusion a alguna obligacion por parte de la oficina para
suspender los procedimientos, por ello es que, una vez mas es de
mencionarse que la Oficina en el estudio del caso concreto determinara si
ha lugar la suspension, toda vez que en caso de existir una solicitud de
registro como base del derecho anterior, no tan solo se necesitard este
argumento, sino gque es hecesario para poder suspenderse el
procedimiento, que dicha solicitud no se encuentre en la fase final del
procedimiento de registro.

Del mismo modo, no hay regulacion expresa acerca de la duracién de la
medida, por lo que la Oficina se encontrara en total libertad para fijar la
duracién de la suspension, ademas de contar las partes con la facultad de
solicitar conjuntamente la continuacién del procedimientc en caso de
haberse interrumpido las platicas conciliatorias, o de asi considerarlo
ambas partes, teniendo en todo caso la reanudacién automatica sin
notificacién por la Oficina.

En segundo lugar, dentro de las circunstancias especiales que pueden
surgir dentro del procedimiente de Oposicién, se encuentra la
Acurnulacion, figura que es procedente cuando se hayan presentado varias
oposiciones contra una misma solicitud. Facultad de la Oficina que
conlleva, que ésta pueda acumular y separar los procedimientos cuando lo
decida, sin otorgarse un plazo definido por la Oficina para la acumulacién,
sin eximir para ello a la oficina de notificar a las partes cuande proceda la

aplicacién de esta figura.
1.3.4.Resoluciones

Una vez que han sido aportados los medios de conviccion que pueden ser
aprobados a lo largo del presente procedimiento expuesto y del examen de
las alegaciones, la Oficina resolvera en apoyo a los mismos, trayendo
diferentes sentirz= en las resolucionss emitidas, siendo posil:i:mente las

siguientes:
e Retirada de la solicitud de Oposicidn
s Conciliacion, que puede ser adoptada en cualquier momento del

procedimiento, sin que ello signifique la devolucién de tasas ni
condena en costas,
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s Desestimacion de la solicitud de Oposicién, por no haber sido
aportada la prueba de uso hecha a requerimiento del solicitante y de
la Oficina.

e Desestimaciéon parcial de la solicitud, de acuerdo a las pruebas
aportadas, siempre y cuando los productos y servicios para los
cuales ésta concedido el derecho anterior, sea para una parte para
los cuales es solicitado el registro de marca comunitaria.

e Conclusion del procedimiento, cuando la solicitud de marca
comunitaria ha sido limitada y los productos o servicios a pesar de
no ser objeto de la Oposicién conlleva a una retirada de la misma,
trayendo como consecuencia que la Oposicion quede sin materia.

» Conclusiéon del procedimiento, cuando sea limitada la lista de
productos y servicios en la solicitud de registro de marca
comunitaria, y el oponente determine en el plazo concedido por la
Oficina el no mantenimiento de la Oposicidn, generando que la
oposicion quede sin objeto.

* Registro de la marca, si el oponente no ha logrado desvirtuar que se
constituye y vulnera derechos anteriores legitimes. [articulo 45 del
Reglamento de la Marca Comunitaria)

1.3.5. Adopcién de decisiones.

Las Divisiones de Oposicion, encargadas de la tramitacion ¥y
substanciaciéon de las mismas, se encuentran compuestas de tres
integrantes donde al menos unc de ellos debera ser jurista, de
conformidad con lo establecido por el articule 127 del Reglamento de la
Marca Comunitaria, adoptandose las decisiones colegiadamente.

Las resoluciones ~i.uptadas por las diversas Divisiones de Opo='2.0n, seran
emitidas en forma escrita, de manera motivada, firmadas por los tres
miembros que componen la divisidn sin previa audiencia de las partes,
precisandose claramente la instancia correspondiente en caso de
inconformidad a ésta, ademas de dar lugar a una publicacion en el Diario
Oficial de las Comunidades, cuando tengan el caracter de firme.
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2, Caducidad v Anulacién de Registros Marcarios

Estos tipos de procedimientos surgen a partir de los medios definitorios de
la marca Comunitaria y no tan solo como procedimientos cuya finalidad es
perder los privilegios y efectos que la proteccion de este signo hubieran
generado, que si bien es cierto son figuras comunes representativas de las
marcas comunitarias, estas también forman parte de los procedimientos
contenciosos, cuya regulacién sin encontrarse ent un capitulo especifico del
Reglamento, son aplicables y surten efectos para toda la comunidad.

A diferencia del anterior procedimiento, estos dos, son instaurados cuando
ha sido otorgada la proteccion de la marca comunitaria, y es verificado por
parte de un tercero gjeno, la falta de explotacion y/o contravencion a las
disposiciones de la materia, que ponen en entredicho la proteccién del
signo distintivo comunitario.

La regulacion de estos procedimientos se encuentra prevista en el Titulo VI
del Reglamento de la Marca Comunitaria, mismo que expresa las causas
de caducidad y de nulidad de las Marcas Comunitarias, los efectos y el
procedimiento ante la Oficina desde su instauracion.

2.1. Instauracion.

El articulo 50 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que la
caducidad y la nulidad de marcas comunitarias, se instaurara por medio
de solicitud presentada ante la Oficina, o bien, mediante una demanda
reconvencional en un accién por violacién de marca, si se cumpliere con
las siguientes condiciones:

1- Si dentro de tres anos ininterrumpidos se ha dejado de usar el signo
distintivo par.: “os productos o servicios para los cuales fue 2 orgado,
sin mediar motivos que justifiquen el hecho.

2- Si por el mismg uso o desuso del signo ésta se ha convertido en algo
comun y usual??

¥ Cabe sefalar que el inciso al cual se hace mencién, no utiliza la designacién de genérico, pues
ello implicaria, una nueva causal para la declaratonia de caducidad de una marca, ademas de
generar de nuevo en conflictos Intercomunitarios, en cuento a como debe entenderse la palabra

genérica.
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3- Si por el uso de la misma se tiene la posibilidad de inducir al error al
publico.

4. Si el titular de la marca deja de tener las caracteristicas necesarias
enunciadas en el numeral 5 para ser considerado como titular
legitimo de un signo distintivo comunitario.?8

Por otro tado, las causales de nulidad se encuentran previstas en los
numerales 51 y 52 del Reglamento de la Marca Comunitaria, donde de
manera separada se exponen las causales de nulidad absoluta
relacionadas con los motivos de denegacién absolutos del articulo 7 del
mismo Reglamento y las causales relativas relacionadas con el articulo 8
del mismo.

En este contexto, seran motivos manifiestos de nulidad absoluta:

& Cuando el registro se haya obtenido en contravencion a las
disposiciones de los numerales 5 y 7 del Reglamento, esto es,
cuando no teniendo las capacidades y facultades para ser titulares
de registros comunitarios, se haya obtenido el registro, y aun
cuando careciendo este de caracter distintivo, sean contrarios al
orden priblico o bien que siendo considerados como habituales, haya
sido concedido su registro.

& Cuando al momento de presentarse la solicitud se haya actuado de
mala fe, induciendo a engafo, robando ideas de otros, hacerse pasar
como el legitimo solicitante, entre otras causas.

Ademas, de las anteriores causales, en los diversos apartados que
constituven el numeral 51 del Reglamento de la Marca Comunitaria, existe
la posibilidad de una nulidad para solo parte de los productos o servicios,
con la cual surge la duda ¢ los alcances de la nulidad absoluta, pues:
que si sus efectos son para una parte de los productos y servicios, esta no
es del todo absoluta, va que dentro de una nulidad absoluta hay
relatividad en cuanto a sus efectos.

2% Disminucion de sus dereches por concurso o quiebra, no ser nacional de algun pais miembro de
la Comunidad, no ser nacional de un pais signalario de la OMC, entre otros.
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Asimismo, los motivos de nulidad relativa, seran los siguientes:

# Cuando existiendo una marca anterior, quede de manifiesto que esta
es idéntica o semejante en grado de confusién, comprobandose
alguna de las hipétesis contenidas en el apartado 1 del numeral 8
del Reglamento de la Marca Comunitaria (esto es, hipdtesis de
nulidad absoluta), o bien, que el caracter notorio de la marca
comunitaria sea el derecho anterior invocado contenido en una
marca comunitaria como derecho anterior.

& Cuando no existiendo el consentimiento del titular de la marca, la
misma denominacion sea solicitada, sin reunirse los requisitos
basicos para ser representante o gerente, y el registro de marca
comunitaria, bajo esta circunstancia haya sido otorgada.

& Cuando a pesar de contener un alcance mas que local el signo para
el cual se pretenda el registro, haya sido otorgado, sin comentario
alguna por la Oficina.

# Cuando medie la proteccién y la existencia de otro derecho anterior
susceptible de diversa proteccion, como nombres comerciales,
derechos de autor, derecho a la propia imagen, derecho al nombre,
entre otros.

2.2. Perdida o Preclusion

Lo que en nuestro derecho ha sido llamado preclusion o pérdida de
derechos, en estas figuras se tiene que la pérdida de oportunidad para
invocar estas causales se refiere cuando con anterioridad a la solicitud ya
sea de caducidad o de nulidad se haya tolerado el uso del signo ya sea
mediante consentimiento expreso o bien, de manera tacita durante el plazo
de cinco afios consecutives al uso de una marca comunitaria posterior.

Lo anterior se ve robustecido, en atencién al numeral 53 del Reglamento
de Marca Comunitaria, que esin=l.ce la figura de ia Caducidad por
tolerancia, cuyo término en el sistema juridico mexicano resulta equivoco,
pues puede ser referido a la pérdida del derecho a demandar; o bien en su
caso a solicitar la nulidad o la caducidad de un registro marcario
especifico, por haber tolerado aiin sin consentir expresamente el uso de

una marca.
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2.3. Presentacion e Instruccién

Al igual que la instauracion del Procedimiento de Oposicién, estos
procedimientos se consideran iniciados de conformidad con el articule 55
del Reglamento de la Marca Comunitaria, una vez presentado el escrito
correspondiente ante la Oficina y una vez pagada la tasa??, donde sea
expresado el numero de registro cuya caducidad se solicite, nombre y
direccién del titular de la marca comunitaria y la declaracion de los
productos para los cuales se solicite la nulidad o la caducidad segin sea el
caso.

El escrito debe encontrarse motivado, en razon de las causas manifiestas
por las cuales se crea, deba declararse nula o caduca la marca
comunitaria, ya sea mediante notas absolutas o relativas enunciadas en
los numerales 7 u 8 del multimencionado Reglamento, mediante mencién
de datos de la marca anterior o de los datos que acrediten que el
solicitante ha obrado de mala fe, que comprueben que el solicitante cuenta
con un signo que va ha sido protegido mediante el otorgamiento de un
derecho anterior, o bien que se justifique la presentacién de la solicitud de
nulidad o caducidad demostrando la presencia de hechos fraudulentos y
amenazas de dafic que conllevaria el otorgamiento del registro a la
solicitud presentada.

En la actualidad los requisitos establecidos en la Regla 37 del Reglamento
de Ejecucion, se satisfacen en el llenado del formulario que se facilita en la
Oficina, donde de manera enunciativa se establecen espacios en blanco,
para verse llenados por el solicitante, de tal modo, que el solicitante
expresa de manera sucinta datos especificos de identificaciéon de la marca
que se considera deba declararse caduca o nula, segun sea el caso,
mencionando su registro, las clases en las que se encuentra su proteccion,
nombre y direccion del titular de la marca, ademas de los motivos reales
que sirven de base para la presentacion de la solicitud de nulidad o
caducidad, establecidas en el mismo Resicomento, donde se exponen las
causales de denegacion absoluta o relativa que se considera se han violado
con el otorgamiento de la marca comunitaria.

» Es necesario destacar que ni el Reglamento de la Marca Comunitaria ni el Reglamento de
Ejecucién, dan cuentz cerca de otra posible Oficina, ante Ja cual pueda instaurarse un
procedimiento de esta especie, como €n el caso del tramite de una solicitud de marca, donde exisie
multiplicidad de lugares donde puede llevarse acabo €i inicio de la tramitacién de registro.
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Otro aspecto que resulta interesante y homalogo del Procedimiento de
Oposicion, es la opcion de elegir una lengua distinta a las utilizadas por la
Oficina para llevarse y seguirse la instruccion, establecida en la Regla 38
del Reglamento de Ejecucion, que es desarrollada en diversa forma al
primer procedimiento anteriormente estudiado, aungue con los mismos
resultados, toda vez que esta decision conlleva la observancia de la Regla
40 del mismo reglamento, que en virtud del examen de la solicitud, es
donde puede formularse la peticion de ambas partes para proseguir con el
procedimiento en lengua diferente, resultando necesario que en la
presentacion de la solicitud todos los documentos base de la accién se
encuentren en alguna de las lenguas de la Oficina, ya que de lo contrario,
ésta, con fundamento en la Regla 38 del Reglamento de Ejecucion le
requerira traducciéon de los documentos en un plazo de dos meses,
contados a partir de que tenga conocimiento de la comunicacién, o bien
manifieste en este lapso de tiempo el acuerdo relativo a la adopcion de la
lengua diversa con la contraparte.

Una vez que se ha examinado en primer termino la solicitud y no ha
recaido sobre ella, ningin motivo manifiesto de inadmision, tales como la
falta de pago de la tasa, la no satisfaccion al articulo 55 del Reglamento de
la Marca Comunitaria, o bien no sean acompanados los documentos con
su traduccién, la Oficina, con arreglo al articulo 56 del Reglamento de
Marca Comunitaria, invitara en una primera ocasién, y cuantas veces sea
necesaria a una conciliacién, ademas de fijar observaciones acerca de las
notificaciones primarias y subsecuentes de la Oficina a las partes.

Aunado a lo anterior, también podra ofrecer la prueba de uso el solicitante,
basada en la creencia de que éste cuenta con mejor derecho de titularidad
de la marca, consistente en la comprobacién de uso efectivo dentro de la
Unién, de la marca en cinco anos anteriores a la fecha de solicitud de
nulidad o caducidad, ligada a la comprobacién de que los requisitos de
otorgamiento de la marca comunitaria fueron satisfechos plenamente al
momento de su otorgamiento. Arrogjandose con elio dos vertientes, una de
ellas, la que determine que no debia de haberse otorgado la marca
comunitaria, subsanandose en esta rn:odida el error medante una
limitacion y denegacion para la totalidad o parte de los productos para los
cuales en primer termino haya sido registrada, declarandose en
consecuencia desestimada la solicitud primigenia, y la segunda de cllas,
determinada sobre la no satisfaccion de la prueba de uso, por la cual
debera desestimarse la nuiidad o caducidad planteada.
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2.4. Efectos de la caducidad y nulidad.

Una vez desahogadas las pruebas aportadas, y realizadas todas las
observaciones pertinentes por las partes, la Oficina debera emitir la
decision de nulidad o caducidad correspondiente, conllevando en este
contexto, alguno de los siguientes efectos:

1- declaracién de que désde la fecha de la presentacion de nuiidad o
caducidad la marca dejo de tener los efectos sefalados en el
Reglamento de Marca Comunitaria.

2- en caso de declaracion de nulidad o caducidad parcial, la
declaracion de que desde el principio, la marca comunitaria carecio
de los efectos sefialados en el mismo Reglamento.

Por otra parte, cabe mencionar que las resoluciones a estos
procedimientos, son claros por cuanto a los alcances y consecuencias de
los fallos, pues la figura de la irretroactividad no se encuentra prevista
para el estudio y observancia de cuestiones planteadas con anterioridad
que puedan verse alterados con motivo de estos procedimientos, ademas
de no involucrar cuestiones de devolucidn de cantidades.

3. Procedimiento de Recurso

Esta constituido por un sistema sui generis, el cual representa una de las
oportunidades procesales gue conlleva como finalidad la de recurrir
decisiones tomadas por la OAMI, dentro de la misma Oficina. El cual por
su misma naturaleza, se constituye como un recurso administrativo, pues
es interpuesto y decidido por la misma Oficina, aungque por una Divisién
distinta donde las formalidades y seguimiento forman parte de reglas
especificas confabuladas apartir de ella misma y no por un tercero
imparcial, que establezca las reglas del juego.

Este medio de solucion de controversia es ¢l procedente ante las decisiones
que emite la Oficina, no solamente como medio decisorio de controversias
de nulidad y caducidad de marcas, sino como instancia superior ante
cualquier inconformidad de cualquier procedimiento llevado ante la propia
OAMI, como: decisiones de las Divisiones de Oposicion, de la Division de
administracién de marcas y de cuestiones juridicas y de las Divisiones de

Anulacién.
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Lo que en nuestro sistema juridico podria denominarse segunda instancia,
por inconformidad o ilegalidad en los procedimientos seguidos ante la
Oficina, este sistema corresponde a uno diverso, pues incumbe a un
érgano dentro de la misma Oficina, lo cual implicaria desde un punto de
vista subjetivo una parcialidad y ventaja en sus decisiones.

Como un aspecto importante, cabe destacar que este tipo de instancia, no
se encuentra regulado plenamente en el Reglamento de la Marca
Comunitaria, asi como tampoco en el Reglamento de Ejecucién, sino tan
solo se encuentra apuntado a pistas basicas de su procedibilidad, siendo
en el Reglamento (CE) N°. 216/96 de la Comisién del S de febrero de 1996,
por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de
recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior {marcas,
disefios y modelos)3°, donde se encuentra regulada la composicion y
funcionamiento interno de dichas salas.

3.1. Procedibilidad e Interposicion.

Como base legal de procedibilidad del Procedimiento de Recurso se
encuentra el articulo 57 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el cual
establece que las resoluciones gue pueden ser objeto de recurso son: las
procedentes de los examinadores, de las divisiones de oposicion, de la
divisién de administracién de marcas y de cuestiones juridicas y de las
divisiones de anulacion, teniendo las mismas oportunidad de suspenderse,
connotandose una caracteristica sobre los anteriores procedimientos
llamado “efecto suspensivo” tan solo en sus resoluciones hasta en tanto no
sean resueltos los recursos ante las Camaras.

Tendran capacidad juridica para la interposiciéon de este recurso cualquier
persona cuya pretension se estime no ha sido considerada, una vez
notificada la resolucién, de acuerdo con el numeral 59 del mismo
Reglamento, dentro de los dos meses siguientes por escrito, previo pago de
la t..=a, teniendo a partir de este momento dos ri~ses mas para depositar
sin previo pago de tasa alguna un nuevo escrito donde sean expuestas las
razones de la interposicién de dicho recurso.

El contenido del escrito del Procedimiento de Recursc se encuentra
predeterminado por lo establecido en el numeral 48 del Reglamento de
Ejecucion, el cual debera contener el nombre y direccién del recurrente,

% DOCE n® L 28 de 6,2.96, p. 11
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nombre vy direccion del representante en caso de figurar y la designacion
en forma precisa de la resolucién que se impugna.

3.2. Admisién, Examen y Revision Prejudicial.

Una vez interpuesto el escrito y pagada la tasa correspondiente, la Camara
de Recurso correspondiente, realizara la revision prejudicial establecida en
el numeral 60 del Reglamento de Marca Comunitaria, por medio de la cual
se determina si el recurso es admisible y fundado.

La Revisién Prejudicial se robustece en la Regla 49 del Reglamento de
Ejecucién y en articulos posteriores hasta el 60 del mismo Reglamento, la
cual constituye una faceta entre la admision y ¢l examen de las Salas de
Recurso, buscando evitar que las Salas de Recurso revisen cuestiones en
las que no es necesaria su revocaciéon, de manera tal que lo que se busca
es acogerse a las pretensiones del recurrente.

La Revisién Prcjudicial tiene estrecha relacién con al admision del recurso,
con su procedencia y su fundamentacion, ya gque una vez que ha sido
declarado procedente en término s del numeral 57 del Reglamento de la
Marca Comunitaria, ¥ ha sido admitido por haberse pagado integramente
la suma por el concepto de presentacion del Recurso, si la lengua es la
adecuada, si se ha presentado el escrito adjunto a dicho Recurso, si ha
sido presentado en la fecha y término establecido por el mismo
Reglamento, y si dicho escrito es claro con todos los fundamentos de ley.

De esta manera procedera la Revision Prejudicial si se considera que el
Procedimiento de Recurso se encuentra admitido cumpliéndose con lo
establecido por los numerales 57, 58 y 59 del Reglamento de Marca
Comunitarita y por fundamentado si se retinen los requisitos del numeral
57 del mismo reglamento, esto es, si ha sido llenado correctamente ¢t
formulario. =i ha acreditado fehacientemente su persci.clidad, contando
con un inwrés legitimamente tutelado y si la resolucion recurrida es
aquella que pone fin a un procedimiento llevado ante la Oficina. Del mismo
modo, en esta faceta del procedimiento, si no se han cumplido con
requisitos basicos como la determinacién del nombre y direccion del
recurrente y la desngnacmn del representante en su caso, la Oficina sin
mediar con una prevencion con la finalidad de subsanar las omisiones,
procedera dicha Revision.
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En los casos anteriormente relatados y en general, la Revision Prejudicial
no tiene que coincidir necesariamente a una solucién del asunto principal,
sino a una solucidn en al medida que satisfaga los intereses del
promovente, determinando si la resolucion dictada en un procedimiento
puede acoger la pretension formulada, a través de una resoluciéon
concluyendo que debe otorgarse la Revision Prejudicial dentro del plazo de
un mes contado a partir de la recepcién del escrito en el que se exponen
los motivos del recurso, acordando al revocacion de la resolucién inicial o
de primera instancia y el curso de debe seguirse en el asunto sin mayores
detalles, no procediendo ningin recurso contra la concesion o falta de ella
en dicha revision.

Una vez admitido el recurso, la secretaria presentara al presidente un
informe sobre la admisibilidad del recurso, siendo a partir de éste, donde
la Oficina examinara si puede estimarlo, esto es, ver si puede ser objeto de
resolucion; durante el examen del recurso, la Sala invitara a las partes,
cuantas veces sea necesario para la presentacion de observaciones sobre
las notificaciones realizadas.

Después de realizado el informe de admisibilidad, el Presidente de la Sala
de Recurso, designa a un Ponente’!, encargado de efecruar el estudio
preliminar del caso, de preparar las notificaciones, las reuniones internas
de las Salas y los procedimientos orales, teniendo también como funcion,
la de redactar la resolucién de la Sala®?, exponiendo en primer lugar su
postura en las deliberaciones que desembocaran en la resolucién del
Recurso, concluyendo con el Presidente que sera el Gltimo en presentar su
opinion del caso concreto con fundamento en el articulo 13 del Reglamento
(CE} N° 216/96 de la Comisién por el que se establece el reglamento de
procedimiento de las salas de recursc de la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior {marcas, disenos y modelos), deliberandose por medio del
voto, quedando prohibida la abstencion para evitar empates.

Realizado el estudio del fondo del asunto, la Oficina se encontrara en
aptitud legs' “= resolver, emitiends su resolucion en obsco:vancia con lo
dispuesto por la Regla 50 del Reglamento de Ejecucion, esto es,
conteniendo la declaracion de haber sido dictada por la Sala de Recurso, la
fecha en la que se dictd, los nombres del presidente v de los restantes
miembros de la sala de Recurso, el nombre del agente competente de la
secretaria, los nombres de las partes, una declaracién de las cuestiones

31 en nuestro sistema lamado Secretario Proyvectista.

32 Cfr, articulo 4 del Reglamento (CE) n®. 216/96 de la Comisién de 5 de febrero de 1996 por el que
se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonizacién
del Mercado Intentor (marcas, dibujos y modelos}
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sobre las que falld, resumen de los hechos y motivos, resolucién relativa a
las costas, si las hay; y las firmas del presidente y los miembros restantes.

3.3. Sentidos de las Resoluciones.

El articulo 62 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que son
dos los sentidos que pueden adoptarse en la resolucién del Procedimiento
de Recurso, siendo estos:

1- ejercer las competencias de la instancia que dictd la resolucion y
hacerla suya, o

2- devolver el asunto a la instancia correspondiente para su debida
cumplimentacién.

En ambos casos, las resoluciones surtiran sus efectos a partir de la
expiracién del plazo de dos meses para la interposicion del recurso ante el
Tribunal de Justicia, o bien si dentro de dicho plazo se interpone recurso
ante el Tribunal de Justicia a partir de la desestimacién de dicho recurso.

Cabe hacer mencién, que ni el Reglamento de la Marca Comunitaria ni el
Reglamente de Ejecucion, establecen reglas de cumplimentacién de
Resoluciones de Camaras de Recurso, de manera tal que no se tiene
noticia acerca de un orden de cumplimentacion y efectos de las mismas,
teniendo tan solo noticias acerca de la remisién a la primera instancia de
los recursos que por deficiencias graves en sus resoluciones anulan las
mismas, remitiendo las mismas a la divisién correspondiente con la
finalidad de resolver correctamente la cuestion por si misma.

Actualmente, existen tres Salas de Recurso, mismas que cuentan con una
asignacion de funciones en cada ejercicio anual, designacion de miembros

titulares y su7.i-ntes.

4. Recurso ante el Tribunal de Justicia.

Es el recurso procedente contra las resoluciones de las Salas de Recurso,
constituyente de una instancia procesal mas, mencionado en el numeral
63 del Reglamento de la Marca Comunitaria, como una oportunidad
dentro de su mismo marco legal mediante el cual se puede solicitar la
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anulacién y revisién de las decisiones tomadas con anterioridad por parte
de la Oficina, donde tan solo se ven involucradas como partes la parte
agraviada, en su caso, solicitante de registro de marca comunitaria,
tercero titular de derechos marcarios anteriores y la misma Oficina, que €n
razon de los primeros haya contravenido alguno de los principios rectores
de la proteccién de la Marca Comunitaria.

El plazo de interposicién es de dos meses contados a partir de la
notificacién oficial de la resolucion de la Sala de Recurso, contando con
dos instancias judiciales, siendo en la primera competente el Tribunal de
Primera Instancia, con sede en Luxemburgo, y de la segunda el Tribunal
de Justicia de las Comunidades (TJCE), procedente contra las decisiones
del primero mediante recurso de casacion.

Este recurso se puede fundar en razones de incompetencia, de
quebrantamiento sustancial de forma, de violacion del Tratado, de
violacién del Reglamento o de cualquier norma juridica relativa a su
aplicacién, o bien, por motivos de desviacion del poder, siendo el Tribunal
de Justicia ¢l encargado para anular o modificar las decisiones que se
consideren violatorias de las antes causas mencionadas.

El recurso se plantea ante las salas de recurso de la OAMI. Se trata de
instancias de naturaleza cuasijurisdiccional, independientes de la
direccién de la OAMI dando lugar por su interposicion al pago de una tasa.
Sus miembros son nombrados por el Consejo de Ministros de la Unidn
Europea, motivo por el cual las decisiones de las salas de recurso pueden
ser sometidas a un control de legalidad ante la jurisdiccién comunitaria a
iniciativa de la parte que no haya ohtenido satisfaccién. El procedimiento
de control de tegalidad la opone aquella que formula el recurso a la OAMI,
y se desarrolla ante el Tribunal de Primera Instancia, jurisdiccion adjunta
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, teniendo en este
caso la facultad de confirmar, anular o reformar la decisién de la sala de

recurso.

Es posible presentar una apelacion en ultima instancia ante el Tribunal de
Justicia, si bien limitada a las cuestiones de derecho. Los procedimientos
ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia se
rigen por los reglamentos de procedimiento aplicables ante estas
jurisdicciones, y se desarrollan en la sede de estos Tribunales en

Luxemburgo.
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Resulta necesario que este Recurso sea interpuesto por las partes cuya
pretensidn o bien, no haya sido oida, o haya ido en contra de sus derechos
exclusives, pudiendo intervenir en cualquier momento la Oficina. Donde
una vez dictada la sentencia ésta se encontrara obligada a la adopcién de
las medidas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia
de mérito.

El encargado de esta instancia procesal se encuentra enmarcada en el
apartado 1 del numeral 168 A del Tratado de la Comunidad Europea como
una adhesion al Acta Unica Europea, adoptada por el Consejo mediante la
decision del 24 de octubre de 198833, mediante la cual se establece el
Tribunat de Primera Instancia {TPI), iniciando sus funciones en noviembre
de 1989,

Con la introduccion de este Tribunal, se crea un nuevo sistema con el
objetivo primordial de mejora a la proteccion jurisdiccional y de reduccion
del trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
creandose una doble instancia por el cual se ve descansado el Tribunal de
Justicia de problemas con menor riesgo gubernamental y econdmico. Por
ello desde la creacion de este Tribunal numerosas competencias se han ide
transfiriendo desde la primera contenida en la Decision de 1988, precedida
por las contenidas en las Decisiones de 1993 y 19943 respectivamente,
integrandose de esta manera en la actualidad por las siguientes
competencias:

% Litigios entre las Comunidades Europeas y sus funcionarios o
agentes, (contencioso de la funcién publica comunitaria).

% Recursos planteados contra la Comisién por empresas
asociaciones de empresas en el marco de! Tratade CECA.

< Recursos de todo tipo planteados por personas fisicas o juridicas
contra la Comunidad, y

11 Decision No. 88/391 /CECA, CEE, EURATOM del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que
se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DOCE L 319, de
25.11.1988; L. 241 de 17.8.1989; v C 215, de 21.8.1989).

H Decision No. 92/350 Euratom, CECA, CEE del Consejo , de 8 de junio de 1993, por la que se
modifica la Decision 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas, (DOCE L 144, de 16.6.1993).

Decisién No. 94/149/CECA, CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1994, que modifica la Decision No.
93/350/EURATOM, CECA, CEE por la que se modifica la Decision 88/591/CECA, CEE,
EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(DOCE L 66, de 10.3.1994)
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% Contencioso relativo a los Derechos de Propiedad Intelectual
resultante de la aplicacion del Reglamento No. 40/94 sobre la
marca comunitaria v del Reglamento No. 2100/94 relativo a la
proteccién de obtenciones vegetales.

4.1. Organizacién y Funcionamiento

Las funciones de este Tribunal se encuentran en el Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas (RTPI), cuya version consolidada es de fecha 2 de mayo de 1991,
por medio del cual se establece que se conformara por 15 jueces,
provenientes de los 15 Estados miembros, siendo su designacion de la
misma forma que los Jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE), de comtn acuerdo con los Gobiernos de los Estados
miembros teniendo una duracion de seis afios en su encargo, susceptibles
de renovacion, regulada su competencia mediante el Estatuto de los
Jueces del TJCE. Dicho Tribunal puede sesionar en Pleno o Salas,
compuestas por tres o cinco miembros, teniendo en su manera de sesionar
funciones diversas.

Los miembros del Tribunal elegiran mediante voto secreto y por mayoria
absoluta a un Presidente contando con tres afios en su cargo (articulo 7
RTPI), susceptibles de renovacion, siendo reguladas sus funciones en el
articulo 13 del mismo Reglamento, mediante el cual se encuentra obligado
a atribuir los asuntos recibidos a una Sala especifica en cuanto se
presente la demanda y de recibir las propuestas de los Presidentes de las
Salas su designacion de un Juez Ponente por cada asunto que se atribuya
a ella. Del mismo modo se elige a un Secretario, mismo que desempena
importantes funciones administrativas y judiciales, reguladas en los
numerales 25 y 26 del mismo Reglamento del Tribunal de Primera
Instancia, correspondiéndole, la recepcién, transmisién y conservacion de
todos los documentos, asi como las notificaciones que entrafe la
aplicacion del Reglamento, asi como de asistencia al mismo Reglamento, al
Presidente y a los Jueces en - ! <jercicio de sus funciones, siendo ademas ¢!
responsable de la custodia ae los sellos, de los archivos y el encargado de
las publicaciones del Tribunal de Primera instancia.

Al igual que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades, se preve que
los Jueces puedan desempefiar las funciones de un Abogado General, por
el cual pueda presentar con total imparcialidad e independencia
conclusiones motivadas a los asuntos, mediante el cual el articulo 18 del
Reglamento del TFI, considera su intervenciéon de acuerdo a las
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dificultades de las cuestiones de derecho o la complejidad de los
antecedentes de hecho del asunto. El Tribunal puede actuar en Pleno o en
Salas, siendo nula atn la adopcion de la especializacion en ellas.

4.2. Procedimiento.

Consta de dos facetas, la escrita y la oral, misma que permite a las partes
el desarrollar y completar los argumentos contenidos en sus escritos
procesales.

Las lenguas del procedimiento seran el aleman, danés, espanol, finlandés,
francés, griego, inglés, irlandés, italiano, neerlandés, portugués y sueco,
siendo elegida por el demandante, a peticidon conjunta mediante
autcrizacion del empleo total o parcial de otra de las lenguas, o bien como
excepcion cuando el Abogado General solicite el empleo total o parcial de
otra de las lenguas. Empledndose basicamente estas lenguas en los
informes orales, en los escritos de alegaciones de las partes, en los
documentos que los acompanen, asi como en las actas y decisiones del
Tribunal de Primera Instancia. En caso de presentarse documentos en una
lengua distinta deberd acompanarse una traduccién en la lengua de
procedimiento, sin embargo, en el caso de documentos voluminosos, la
traduccién podra limitarse a extractos siendo discrecional del Tribunal de
Primera Instancia la exigencia en cualquier momento de una traduccién
integra, de oficio o a instancia de parte de los mismos.

No obstante lo anterior, los Estados miembros estaran autorizados a
utilizar su propia lengua oficial cuando intervengan en un litigio ante el
Tribunal de Primera instancia. Esta disposicién se aplicara tanto a los
documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se
encargara en todos los casos de que se efectiie la traduccion a la lengua de
procedimiento.

4.2.1. Fase escrita.

En esta faceta se exponen los hechos y motivos del litigio asi como las
alegaciones y pretensiones de las partes, que se inicia mediante la
presentacién de la demanda, misma que debera contener los requisitos del
numeral 44 del Reglamento de Primera Instancia, siendo estos el nombre y
domicilio del demandante, €l nombre de la parte contra la que se interpone
la demanda, el objeto del litigio seguida de una exposicién de los motivos

105




Capitnds IV Wodios e sobicistn dv controressias

invocados, las pretensiones, las pruebas en las cuales funda sus
pretensiones, el domicilio donde el Tribunal de Primera Instancia tiene su
sede vy el documento acreditativo de la personalidad del abogado que
representa a la parte actora, pudiendo ser subsanable dicho requisito
mediante requerimiento del Tribunal.

Una vez admita dicha demanda, en términos del articulo 45 del RTPI la
misma sera notificada, debiendo recaerle a la misma la contestacion
dentro del mes siguiente, conteniendo los requisitos del articulo 46 del
citado Reglamento, mediante el cual cite el nombre y domicilio del
demandado, hechos y fundamentos de derecho, sus pretensiones y las
pruebas base de su contestacidn, asi como los nombres de todas las partes
que han intervenido en el recurso seguido ante la OAMI base del presente
proceso, toda vez que los mismo cuenta con el derecho de acuerdo con el
Titulo IV (3} del RTPI, a formar parte del presente procedimiento como
coadyuvantes, por aquellos aspectos por los cuales no se este de acuerdo,
o bien, por aquellos en los que se crea que la Oficina ha excedido sus
facultades, concediéndole para estos efectos un lapso de dos meses para
que manifiesten lo que a su derecho convenga de conformidad con el
numeral 135 del RTPL

Presentadas ante el Tribunal la demanda y su respectiva contestacion de
ley, estas dos actuaciones podran ser complementadas mediante una
replica del demandante y una duplica del demandado, de acuerdo al
articulo 47 del Reglamento, mediante plazo fijado por el Presidente,
teniendo la posibilidad de proponer nuevas pruebas en apoyo a las
alegaciones realizadas.

En cualquier fase del procedimiento se podran acordar dos tipos de
diligencias: ya sea de ordenacion del procedimiento o de prueba, asi como
la ordenacion de repeticién o ampliacién de cualquier diligencia de prueba.
Teniendo como objetive primordial las diligencias de ordenacién del
procedimiento el dar curso correcto a la fase escrita u oral del
-rocedimiento, facilitando con ese motive It practica de las prucbas,
consistiendo basicamente en la formulaciéon de preguntas, pedimento de
informacién a las partes o a terceros, requerir la presentacion de ciertos
documentos y la convocatoria a las partes.

En el Recurso ante Tribunal de Primera Instancia, seran admitidas como
medios de prueba, la comparecencia personal de las partes, al solicitud de
informacién y la presentaciéon de documentos, el examen de testigos, el
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dictamen pericial y el reconocimiento judicial, de conformidad con el
articulo 65 del Reglamento del TPL

4.2.2. Fase oral.

Consiste primordialmente en ocir a las partes, mediante debates que
contienen su regulacién en los articulo 55, 56 y 57 del Reglamento,
celebrandose a puerta cerrada, formulando preguntas a los Agentes
Asesores o Abogados de las partes, ya que tan solo pueden actuar las
partes asistidas de estos. Una vez que el Abogado General presenta sus
conclusiones por escrito, corre traslado a las partes, declarando mas tarde
el Presidente como terminada la fase oral, pudiendo ser abierta de nueva
cuenta esta faceta mediante solicitud del mismo Abogado General.

4.3. Sentencia.

Una vez culminada la instruccién, el Tribunal se encontrara en aptitud de
emitir su sentencia, debiendo contener la misma los requisitos del articulo
81 del multicitado Reglamento, siendo estos:

La indicacién de que ha sido dictada por el Tribunal de Primera
Instancia.

La fecha de su pronunciamiento.

El nombre del Presidente y de los Jueces que hayan participado en
su adopcidn.

El nombre del Abogado General que, en su caso, se designe.
El nombre del Secretario.

La designacién de las partes.

El nombre de los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.
Las pretensiones de las partes.

La mencion, si procediese, de que el Abogado General ha presentado
sus conclusiones.

Una exposicion concisa de los hechos.
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Los fundamentos de derecheo.

El fallo, en el gue se incluira la decisién sobre las costas.

Esta resolucion es pronunciada en audiencia publica, previa citacion a las
partes, siendo entregada una copia a cada una de ellas, siendo el original
depositado ante la Secretaria sellada y firmada por el Presidente y los
Jueces, esta tendra fuerza publica y obligatoria, pudiendo ser sujeta de
correccidén por trascripcién e inexactitudes a instancia de parte o de oficio
en un plazo de dos semanas a partir del pronunciamiento de la sentencia.
En caso de falta de menciéon de condena de costas, cualquiera de las
partes puede solicitar esta complementacion, dentro del mes siguiente a su
notificacién. El secretario se encargara de que la resolucion sea publicada
para la integracion de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.

4.4. Recurso de Casacion.

Las resoiuciones del Tribunal de Primera Instancia contra las que es
procedente el recurso de casacién en un plazo de dos meses, son las
siguientes:

# Resoluciones que pongan fin al proceso, por sentencia, autos de
desistimiento y sobreseimiento,

# Resoluciones que resuelvan parcialmente la cuestion de fondo,

& Resoluciones gque pongan fin a un incidente procesal de
incompetencia o inadmisibilidad,

4 Resoluciones relativas a medidas provisionales, suspension de
ejecucién de un acto o suspension de la gjecucion forzosa.

Este re-.Tso se ve limitado tan solo a cuestiones d:- lerecho establecidos
en los hechos invocados en primera instancia, establecidos por el articulo
51 del Estatuto del TJCE, siendo béasicamente la Incompetencia del
Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades del procedimiento ante
el TPl que lesionan los intercses de la parte recurrente y la violacion del
Derecho Comunitario.
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La interposicion de este tipo de recurso conlleva efectos suspensivos, de
acuerdo con el inciso b} del numeral 77 del Reglamento del TPI, de esta
manera, si el Tribunal de Justicia de las Comunidades desestima el
recurso, la resolucion del TPI se convierte en firme, en caso de estimacién
del recurso, se anula la resolucién del TPl y resuelve el litigio
definitivamente si su sentido lo permite o bien devuelve el asunto al TPI
para gue sea éste quien lo resuelva definitivamente de acuerdo con las
cuestiones de derecho dirimidas por el TJCE.

5. Tribunales de Marcas Comunitarnas,

Son aquellos organos que han sido creados para perseguir cualquier
violacion del Derecho Exclusivo sobre una marca y restaurar a su titular
en su legitima posicion, constituidos mediante Tribunales Nacionales
especificos, que no obstante su nombre, forman parte del sistema
jurisdiccional nacional de tal manera que seran los responsables de la
tutela de las marcas tanto en primera como en segunda instancia,
correspondiendo su designacion a las autoridades nacionales, de
conformidad con el numeral 91 del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria.

Los Tribunales de marcas comunitarias son tribunales nacionales
especializados, dotados de jurisdiccién a nivel comunitario sobre marcas
comunitarias, con el propésito de tener por cada Estade miembro, un
numero tan limitado como resulte posible.

En aplicacién al apartado 2 del articulo 91 del Reglamento, cada Estado
miembro, debia notificar a la Comisién Europea con anterioridad al 15 de
marzo de 1997 una lista de Tribunales Nacionales con la intencién de ser
Tribunales de Marcas Comunitarias, indicando su denominacién y su
competencia territorial, asi mismo, a partir de su entrada en
funcionamiento, cada modificacién debe ser notificade a la Comisidn, para
su posterior ::licacion en el Diario Oficial de las Comunid.i~es Europeas.

El establecimiento de la competencia de los Tribunales de Marcas
Comunitarias, puede ser determinada por el domicilio del demandado, por
aquel de su establecimiento, o bien por el aplicable de acuerdo a la
suscripcion del Convenio de Bruselas relativo a la Competencia judicial y a
la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de fecha
17 de diciembre de 1968,
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Sin perjuicio de lo anterior, el numeral 92 del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, establece la competencia por materia de este tipo de
Tribunales, dentro de la cual considera que los Tribunales de Marcas
Comunitarias, tendran competencia exclusiva para conocer:

& de cualquier accién por violacién y, si la legislacién nacional la
admitiere, por amenaza de violacion de una marca comunitaria,

# de las acciones de comprobacién de inexistencia de v101ac1on si la
legislacion nacional las admitiere,

& de las acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violacién o
usurpacion de solicitudes de marcas ya publicadas, y

& de las demandas de reconvencion por caducidad o por nulidad de la
marca comunitaria.

Cabe destacar que para la resolucién de los asuntos instaurados ante
estos Tribunales, los Tribunales aplicaran su ordenamiento juridico
nacional ademas del Derecho Internacional Privado, pudiendo aplicarse las
mismas normas procesales semcjantes al tipo de procedimientos en
materia de marcas nacionales.

Las acciones procedentes a instaurar ante un Tribunal de Marcas
Comunitarias, se encuentra prevista en el Titulo X del Reglamento de
Marcas Comunitarias, referente a la Competencia y Procedimiento en
Materia de Acciones Judiciales relativas a Marcas Comunitarias.

5.1. Accidon de Cesacion.

Se encuentra establecida por el articulo 98 del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, que procede siempre y cuando no se compruebe
fehacientemer:s la violacion o ¢! intento de violacié;: de marcas
comunitarias, dictandose tan solo providencia para prohibirle la
continuacion de sus actos de violacién o de intento de este.

Para estos efectos, los Tribunales pueden echar mano de las medidas
provisionales previstas en su leglslamon nacional para su aplicacion, tales
como retirada del trafico econémico de los productos, etiquetas ©

publicidad.
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5.2. Medidas Cautelares.

No constituye una accién exclusiva y unica, va que pueden ser solicitadas
en apoyo a otras de las acciones procedentes o por si sola, toda vez que
trae aparejado el cumplimiento de diversas condiciones.

Establecidas en el articulo 99 del RMC, estas, son con el objeto de velar
por el prestigio y la reputacién de la marca, que conllevan una interaccién
entre las marcas nacionales y las marcas comunitarias, en razon de que
con la debida observancia de las dos legislaciones puede corroborarse una
correcta interrelacion, en virtud que a partir de estas legislaciones y de sus
puntos de contacto pueden bifurcarse caminos tendientes a la proteccion
de los intereses locales y comunitarios.

Ademas, con esta accién lo que se persigue es la cooperacion de
competencias con la finalidad comun de proteccion de derechos
industriales, pues, como se establece en el mismo numeral 99 del
Reglamento sujeto a estudio, se puede echar mano de una competencia en
otro Tribunal, situacion que establece la prorroga de competencias en
Derecho Internacional Privado.

5.3. Accidén indemnizatoria por dafnos y perjuicios.

Esta accién encuentra su base en el apartado 3 del articulo 9 del
Reglamento de la Marca Comunitaria, por el cual se establece que se
otorgara al solicitante de una marca comunitaria publicada, el derecho a
una indemnizacién razonable por actos de explotacién efectuados con
posterioridad a la publicacién de marca comunitaria.

La naturaleza de esta accion, es aclarado en estudio claro del numeral 9,
ya que en el se er~:entran contenidos los efectos confenidos +n la
obtencién de una marca comunitaria, y que encuentra su razon dc Ser a
partir de que por diversas razones antes de ser publicada la solicitud (esto
es, dentro del mes de envio al solicitante del Informe de busqueda y de los
Informes Nacionales), sea explotado el objetn de proteccién, quedande asi
el solicitante en estado de indefension , por aun no poder oponer a terceros
este derecho, gque aun no ha sido concretado.
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Asi, en apoyo a lo anterior, el sclicitante, podra exigir una indemnizacién
razonable por hechos posteriores a la publicacién de una solicitud de
marca comunitaria, que tras la publicacion quedarian legaimente
prohibidos en virtud de esta misma, subsanando las intromisiones a esta
expectativa de derecho, teniendo el Tribunal la prohibicién expresa para
pronunciarse sobre el fondo hasta la publicacion del registro.

5.4. Accién basada en intento ¢ amenaza de violacidn de una marca
comunitaria

Es el medio que concede el Reglamento de la Marca Comunitaria, en razén
de proteccion al titular de la Marca Comunitaria, contra quien realice
cualquiera de los actos cubiertos por la misma proteccion concedida a
partir de un registro.

Este tipo de accion emana del derecho de prohibir a cualquier tercero la
utilizacion de su signo distintivo a partir de la consecucion de un registro.
Su substanciacién se encuentra regulada en el numeral 97 del mismo
Reglamento de la Marca Comunitaria, donde se establece que dicha acciéon
se regira por el Derecho nacional determinado de acuerdo a las reglas de
Derecho internacional privado del Estado donde se encuentre radicado el
Tribunal competente.3>

En este tipo de accion, el Tribunal dependiendo las causas de la violacion
o las posibles amenaza de violacidn en su caso, puede dictar providencia
por la cual se prohiba la consecucién de los actos de violacién o de la
tentativa.

Un caso especifico y que hace especial a esta accién lo constituye el
derecho aplicable al caso concreto, toda vez gue la legislacién aplicable en
el intento de violacién lo sera la ley nacional aplicable al fondo de asunto,
atendiéndose a esta .tiposicidon la lex fori en Derecho Interns~»nal
Privado.

35 Sjtuacion que como s comentada en el texto del jurista Manuel Lobato Garcia Mijan, “La Marca
Comunitania, aspeclos procesales y de Derecho Intermacional Prnivado del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria”, resulia confusa, toda vez que la remision a las legislaciones nacionales es clara, no lo
es su alcance, va que el mismo Reglamento de la Marca Comunitaria, esiablece diversas
definiciones que en algunas ocasiones no resultan del tedo claras en su aplicacién y confrontacién
con las Jegislaciones nacionales, laguna procesal que impera vy no es resuelta de ninguna manera

por el Reglamento.

12




Copitats I Wiedias de solucion dv ontooversas

5.5. Accidn negatoria

Consiste en la declaracion de que una determinada actividad del
demandante no constituye una violacién de la marca comunitaria del
demandado. También denominada Accidén de Comprobacién de
inexistencia de violacién.

En esencia significa que el demandante niega que €l derecho de marca del
demandado pueda alegarse contra él, toda vez que los actos realizados por
el propio demandante no constituyen actos propios de violacién de marca.

Esta accion constituye un espejismo de la Ley Espanecla en particular
ernicausada en sus origenes como una accién de defensa, que puede
actualizarse aun en la actualidad por que la marca presuntivamente
violada sea nula, o bien porque el infractor este utilizando una marca
diversa que no constituya un riesgo de confusion entre la primigenia y
legalmente otorgada. Pero, el que esta accion no sea recogida en otras
legislaciones nacionales miembros de la Unién trae consigo
inconvenientes, en virtud de que el establecimiento de tribunales obliga a
conocer de este tema, contra las lagunas encontradas en el mismo
Reglamento de la Marca Comunitaria, donde ni siquiera de manera clara
se ve recogido el derecho aplicable y el foro del conocimiento, robustecido
por la misma naturaleza de la accién, por la falta de violacién, toda vez que
las reglas del establecimiento de competencias son aplicadas en razon a
cuestiones materiales y tangibles y no ha presunciones como en ¢l caso

acontece.
5.6. Demanda de reconvencion

Se encuentra prevista en el articulo 96 del Reglamento sujeto a estudio,
siendo la referente a aquella presentada por el demandado al contestar la
demanda, convirtiendo = su vez, al demandando en demandants ¥V no
constituye una accion exclusiva de nulidad y de caducidad, sino es
frecuente en derechos de propiedad industrial, siendo por ello usual en
litigios de amenaza de violacion o de indemnizacidén por violacion de la

solicitud.

Como aspecto sui generis, cabe destacar que la accidén de nulidad y de
caducidad instauradas ante Tribunales de Marcas Comunitarias, no
pueden ser observadas en razon de las acciones directas, estudiadas
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dentro de este mismo capitulo, sino que son tan solo estudiadas a partir
de las cuestiones sobre nulidad o sobre caducidad planteadas mediante
reconvencion o mediante excepcién. Ello, en razén de que las instancias
procesales son conocidas por diferentes érganos, siendo conocimiento de
la Oficina la accion directa de nulidad v caducidad y de los Tribunales
Nacionales erigidos como de Marcas Comunitarios, aplicindose derecho
nacional y Derecho Internacional Privado.

5.7. Recurso de Casacion.

También conocido como de segunda instancia, es procedente contra las
resoluciones que resulten de las acciones contempladas en el numeral 92
del Reglamento de la Marca Comunitaria, siendo las condiciones de
procedencia las establecidas por las legislaciones nacionales de los
Estados miembros en su caso, y aplicables las disposiciones establecidas
por sus similares en segunda instancia.
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CAPITULO QUINTO. CONTACTO DEL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS CON EL
REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA.

Una vez que se ha estudiado de manera general a la Marca Comunitaria,
haciendo algunas acotaciones acerca de la proteccién dada a la Marca
Nacional Mexicana, asi como a la Proteccién que puede ser alcanzada por
los empresarios y personas fisicas ante la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (OAMI), protegiendo las denominaciones nacionales frente
al mas grande mercado comun jamas imaginado, recorremos ahora otro
mecanismo de proteccién establecido con anterioridad a nuestro objeto de
estudio, que sin ser de menos importancia ha sido menospreciado en
muchos aspectos por las caracteristicas intrinsecas del mismo registro,
por ser mas estricto y parco que el comunitario, ademéas de encontrarse
incluido en las dos protecciones, motivo por el cual creo conveniente
explicar alguno s aspectos importantes acerca del registro internacional,
comparando a sus efectos con el registro comunitario.

1. Marca Internacional y Marca Comunitaria

1.1. La Marca Internacional.

Es una figura administrada por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, la cual constituye un organismo especializado las Naciones
Unidas (UN), de acuerdo con el articulo 1° de su Acuerdo con las Naciones
Unidas, la cual sujeta a la competencia de las Naciones Unidas y a sus
érganos, la tarea de la OMPL Es asi como, la Oficina Internacional de
Ginebra, supervisa la administracion de las diversas Uniones que
‘componen la cooperacién administrativa a través de diferentes organos,
proporcionando ventajas econémicas a los Estados miembros.

Hasta el 1° de enero de 1997, la Creanizacion de Mundial de la Propiedad
Intelectual, administraba los siguientes tratados: en materia de Propiedad
Industrial: la Unién de Paris (para la proteccidn de la Propiedad
Industrial), el Arreglo de Madrid {relativo a la represidon de las indicaciones
de procedencia falsas o engafosas en los productos); la Unidn de Madrid
{relativa al Registro Internacional de Marcas), la Union de la Haya
(relativa al depdsito internacional de dibujos y modelos industriales); la
Union de Niza (relativa a la clasificacién internacional de productos y
servicios para el registro de las marcas}; | a Unién de Lisboa (relativa a la
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proteccién de las denominaciones de origen y su registro internacional); la
Unién de Locarno { que establece una clasificacion internacional para los
dibujos y modelos industriales);M la Unién PCT (Tratado de Cooperacion
en maieria de Patentes) (relativa a la presentacién, busqueda y examen de
solicitudes internacionales para toda invencién de la que se solicite
proteccién de varios paises); la Union IPC (Clasificacion Internacional de
Patentes) (que establece una uniformidad de la clasificaciéon de patentes a
nivel mundial); la Unién de Viena (que establece una clasificacion
internacional de los elementos figurativos de las marcas); la Unién de
Budapest {sobre el reconocimiento internacional del depésito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes}; el
Tratado de Nairobi (sobre la proteccion del Simbolo Olimpico); el TLT
(Tratado sobre el Derecho de Marcas) (para la simplificacion de las
formalidades en los registros de marcas); y en materia de derecho de autor
y derechos conexos: la Unién de Berna (para la proteccién de las obras
literarias y artisticas); el WCT (Tratado de la OMPI sobre el Derecho de
Autor), para la proteccion de los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de directo y sobre las
fijaciones sonoras de sus interpretaciones o ejecuciones y para la
proteccién de los derechos de los productores de fonogramas sobre sus
fonogramas); la Convencion de Roma (sobre la proteccion de los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusion; administrada en cooperacion con la UNESCO y la Oficina
Internacional del Trabajo [OIT)); el Convenio de Ginebra (para la proteccién
de los productores de fonogramas contra la reproduccién no autorizada de
sus fonogramas); y el Convenio de Bruselas (sobre la distribucién se
sefiales portadoras de programas transmitidas por satélite).

La Marca Internacional se cifie basicamente por tres convenciones que
hacen posible la subsistencia de esta figura, siendo estos el Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas®, el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de
Marcas de 27 de junio de 198937, y el Reglamento comun del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
concerniente a ese Arreglo3s.

& Texto oficial en espanol establecido en virtud del articulo 17.1)b) del 14 de abril de 1891, revisado
en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el & du
noviembre en 1923, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 ¥ modificado el 28 de septiembre de 1979, Con al identificacion del texto wWO-
MAA, publicacion de la OMPI con la clave No. 204 (S}, mediante la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual.

37 Texto publicado por la OMPI, mediante la clave WO-MAP.

38 Texto en vigor €l 1 de enero de 1998,
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La Marca Internacional en ninguno de los tres ordenamientos ha sido
definida, ni tampoco ha sido resuelta como una figura a fin con otras,
como por ejemplo con la marca comunitaria, sino es tal y como ha sido
desplegada en al pagina web de la OMPI, como una figura cuya finalidad
tan solo constituye el reconocimiento de derechos, ya que durante el texto
de las tres convenciones no se establecen {ormalidades creadas
especialmente para dar surgimiento a una figura sui generis, cuyo efecto
sea precisamente el crear una marca internacional, sino que lo que se
obtiene es una marca con “efectos internacionales”, cuyo efecto se
equipara a registros nacionales tal y como si los hubiere hecho desde cada
uno de los paises suscriptores, ¥ no con un reconocimiento gradual sin
tener el titular la obligacidén de registrar su signo distintivo en algun otro
pais mas, ya que desde su reconocimiento internacional ha sido conocida y
difundida.

Aunado a lo anterior, cabe decir que la Marca Internacional tan solo surte
efectos para los paises firmantes de dicho Arreglo o Protocolo, esto es 51
paises, para fines declarativos, toda vez, que la misma Unidn tan solo ha
sido propuesta como constituyente de una figura con reconocimientos
internacionales, mientras que en diversas uniones tales como la del
BENELUX o de la Unién Europea, el paso de una armonizacién de
mercados tiende a unificar legislaciones con la creacién de figuras y
reconocimientos unitarios, asi es como al marca del BENELUX se crea a
partir de confrontacién entre las tres legislaciones de los paises
conformantes3?, mientras que en al Unidén Europea ha sido el resultadoe de
reuniones conseguidas apartir de una idea de armonizaciéon de
legislaciones en como ha sido resueha la creacion de una nueva figura
llamada marca comunitaria, con efecto para paises parte de la Unién o
bien para paises miembros de la OMC.

En este contexto, es dable decir que la Marca Internacional, es fruto una
Convencion, dando lugar a una figura nueva que no ha rendido
demasiados resultados, ya que tal y como se ha mencionado surge una
figura sin haberse establecido bases convincentes en donde todos los
-aises sugirieran a partir de la consulta ¢= sus legislaciones principios

basicos.

Un aspecto importante de destacar es el hecho que la Marca Internacional,
tan solo puede dar lugar a solicitud a partir de un registro nacional, esto
es, el registro internacional no se otorga por una simple idea que no haya
sido concretada a través de un registro nacional, de ahi que sea necesaria

39 Bélgica, Nerderlans, Luxemburgo.
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una marca nacional para poder ser elevada a registro internacional, siendo
es te principio no explicativo a lo largo de las tres Convenciones gquedan
lugar a Ja Marca Internacional, pero que se concluye de la lectura de los
tres ordenamientos, donde en ningin momento se manifiesta lo contrario.

Lo anterior se robustece con la lectura del articulo 3 del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, ¥ 2 y 3 del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas de 27 de junio de 1989, donde se desprende claramente que uno
de los requisitos para llenar el formulario de inscripcion del Registro
Internacional, es el registro de base, mientras gque en la Marcas
Comunitaria, este requisito queda suplido por medio de un registro
nacional o bien de una solicitud nacional, no siendo necesaria la
registrabilidad de la denominacién que se pretende reconocer como Marca
Comunitaria.

Como otro aspecto importante de mencionar en el Registro Internacional
de Marcas, es que la solicitud de este registro debe ser a través de la
Oficina Nacional, misma que servira de mediador entre el solicitante titular
del registro nacional base y la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, de acuerdo alo establecido por el
articulo 3 del Arreglo de Madrid, mismo que establece que al peticién del
registro internacional debera ser presentada en el formulario prescrito por
el Reglamento; y la Administracion del pais de origen de la marca
certificara que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden
con el del registro nacional, poniéndose en evidencia la intervencion de la
Oficina nacional en el registro internacional. Ocurriendo lo mismo con la
peticion de registro de Marca Internacional, a partir del Protocolo del
Arreglo de Madrid, donde en los articulos 2 y 3, se establece en varios
principios los requisitos que deben ser cubiertos por los sclicitantes de
marcas Internacionales, quedando de manifiesto que el titular de la marca
nacional a través de la Oficina Nacional o bien unicamente la Oficina
Nacional, puede iniciar el tramite de registro Internacional.

Lo anterior se robustece en la parte ultima de la Regla 11 del Reglamento
Comun del Arreglo de Madrid vy del Protocolo al Arreglo de Madrid, donde
se manifiesta que la solicitud internacional no se considerara como tal y
sera devuelta al remitente cuando sea presentada directamente a la
Oficina Internacional, e ahi la necesidad de estar impulsado el tramite
mediante la Oficina Nacional del registrc de base, siendo unica la
intervencion del titular de la marca en el casc de ratificacién del

mandatario.
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Por otra parte, la solicitud de Marca Internacional, y sus inscripciones una
vez otorgado el registro se hard en idioma francés, para fines
administrativos, no siendo necesaria la traduccion de las marcas, ademas
de poder ser traducidos los documentos adicionales a la marca.

Se precisa decir que uno de los inconvenientes en el Registro Internacional
se ubica a través de sus disposiciones, toda vez que el Arreglo de Madrid
contempla tan solo principios basicos y rapidos de la regulacion de esta
figura abriendo gran parte de su regulacidn a los aspectos administrativos,
donde se establecen las bases de inscripcién y formaciéon de Uniones
Particulares, mientras que el Protocolo del Arreglo de Madrid establece
algunos lineamientos mas profundos acerca de las solicitudes de Marca
Internacional, solventando algunas lagunas contenidas en el Arreglo,
quedando de manifiesto en algunos principios la diferencia de apreciacion
entre uno y otro ordenamiento, abriendo la puerta a algunos otros
aspectos que también se pierden de vista.

Ejemplo de lo antertor, lo constituye la presentacion de la solicitud, las
formas de presentacion, los efectos claros de la obtencién de registro
internacional, y las relaciones con el registro nacicnal base, por ello y con
tal motivo, se tiene al Reglamento Comun del Arreglo de Madrid y del
Protocolo, cenido tan solo a precisar aquellos aspectos que en ninguno de
los dos anteriores ordenamientos se habia acotado, siendo este ultimo
suscrito para fines practicos, estableciéndose asi un formulario de lagunas
a los anteriores convenios, donde se explican paso a paso de manera
detallada las formas de presentacién de la solicitudes, respetando para
estos fines la suscripcién de los otros ordenamientos y sus derechos
adquiridos pero sobre todo de los compromisos y obligaciones adquiridas
como consecuencia de la firma y ratificacion de los otros, esto es, sin

intervenir y con ello.

La Marca Internacional, reconoce entre otras figuras la prioridad y la
ampliacion de la proteccidon hacia otros paises, asi como la limitacién
territort.:! principios que resuitar importantes si se t-.7:a en consideracién
que este tipo de registro es el resultado de un reconocimiento casi general
de los paises que conforman la OMPI, ya que si bien es cierto no es el
resultado de los esfuerzos de un bloque comercial, o politice, si lo sitila
como un logro de compromisos internacionales.

En el Registro de Marca Comunitaria, tanto bajo las disposiciones del
Arreglo de Madrid, como en el Protocolo, las solicitudes de cualquier
proteccion, ya sea la solicitud de registro, como subsecuentes (renovacién,
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oposicion, limitacién, ampliacién de proteccién, nulidad o caducidad), se
lleva acabo mediante los formularios impresos especialmente para ello.

En los tramites llevados ante la Oficina Internacional, de solicitud de
registro, renovacién, ampliacién de proteccion, nulidad o caducidad, las
tasa deben ser enteradas con oportunidad a esta, en caso contrario previo
requerimiento de la Oficina Nacional al solicitante, donde en caso de no
desahogarlo sera ésta la que desechara la solicitud en su caso, no llegando
asi tal decisién a la Oficina Internacional, ya que las Oficinas Nacionales
son las encargadas de proporcionar este auxilio a la Oficina Principal.
Aunado a lo anterior, constituye otro motivo de desechamiento de solicitud
de registro Internacional, si la solicitud plantea proteccién para 4 clases o
mas, teniendo la obligacion el promovente de enterar una tasa
suplementaria a partir de la tercera clase complementaria, teniendo la
oportunidad de requerimiento por una sola vez el solicitante, corriendo la
misma suerte en caso de o satisfaccién al mismo.

La inscripcién de mandatarios a apoderados, con la finalidad de realizar
tramites correspondientes a la gestion de asuntos de marcas
internacionales, deberan ir signados por la persona fisica o moral en su
caso, v detallar cuales son los poderes que se le conceden con dicho
mandato, inscribiéndose dichos detalles en el registro internacional de
manera desglosada y el nombramiento de un representante. Asi tenemos,
que seran de igual manera inscritos en el registro internacional cualquier
inscripcion o tramite realizado concerniente a la Marca Internacional, de
esta manera, seran inscritas las renovaciones de dicho registro, las
licencias o contratos en el que verse el objeto en el registro de marca, toda
limitacién  territorial, toda renuncia o cancelacion del registro
internactonal, todo cambio de nombre del titular o direccién, y cualquier
otro dato que se considere importante.

1.1.1. Duracién y Renovacién.

Con motivo de ia discordancia en la legislacién de la Marca internacional,
han surgido a parte de innumerables modificacicnes al texto del Arreglo,
también otros dos ordenamientos cuyo emparejamiento ha arrojado
discrepancias, tal es el caso de la vigencia de dichos derechos, ya que en ¢l
Arreglo de Madrid se impone como vigencia del registro internacional 20
afios, mientras que en el Protocolo se disminuye a 10 afios, mientras que
en el Reglamento comn se reconocen ambos, siendo obvio entonces, que
la unificacién de criterios no impera en este tipe de registro, y como
solucién propuesta ha sido la de merecer la vigencia el pais segun haya
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sido el ordenamiento del cual sea firmante o bien, segin decisién
unilateral del pais acerca de cual es el ordenamiento al cual se acogera.

La renovacion del registro internacional, independientemente de su
duracién, de acuerdo con el ordenamiento mediante el cual se llevo acabo
el tramite, puede llevarse a cabo seis meses antes de la expiracidon de la
duracién, en su caso 20 o 10 anos, teniendo come plazo de gracia 6 mas
después de la expiracion, enterando la tasa correspondiente por concepto
de renovacién, teniendo como efecto tan solo la ampliacién de la duracién
por un periodo mas al primero, esto es, 10, aflos mas si este ha sido
concedido bajo las disposiciones del Protocolo del Arreglo de Madrid, y de
20 anos mas si este ha sido concedido por el Arreglo de Madrid, no
entrafiando para los dos casos modificaciones al registro marcario, esto es
alterando su especie o su clasificacion, productos o servicios que ampara.

Tal y como en parrafos precedentes se habia mencionado, la dependencia
del Registro Internacional se encuentra encaminado a todo tramite llevado
acabo de tal suerte que si se cancela el Registro Internacional, esta sera
notificado a la Oficina Nacicnal para dar cuenta de tal situacion, al igual
que las nulidades o los cambios de titular, de ahi la dependencia en todo
momento de las dos marcas. Por otra parte, a pesar de manifestarse en el
texto del Protocolo del Arreglo de Madrid que la independencia del registro
internacional se consigue una vez transcurridos los cinco primeros afios
de la vigencia del Registro Internacional, este no se da de manera de plena,
pues se esta a lo dispuesto con anterioridad.

Para que surta efectos la renovacion del registro internacional, es
importante mencionar que el importe de la tasa debera ser ¢ moneda
suiza, de acuerdo con lo preceptuado por la Regla 35 del Reglamento
Comun del Arregle de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, referente a la Moneda de pago.

1.1.2. Transformacion

En materia de Registro Internacional, y en el marco del Protocolo
roncerniente al Arreglo de Madrid, el articulo 9 guinquies, hace referencia
a la Transformacion, sin definirla, pero explicando claramente el efecto que
produce a partir de la cancelacion de un registro, esto es, en materia de
Marca Internacional, no se esta ante la posibilidad de acceder a una nueva
figura, sino constituye la transformacién un efecto mas de la cancelacion
del registro internacional.
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La figura de la transformacién, implica que cuando el registro
internacional ha sido cancelado el titular de este signo, queda en
posibilidad de aprovecharse de la fecha de presentacién de la Marca
Internacional, para solicitar el mismo registro en un Estado Parte, tan solo
para que surta sus efectos en ese territorio, esto €s, toma en lugar de
cualquier otra marca nacional, pero con privilegios conseguidos a partir
del registro internacional, como la fecha de prioridad y la fecha de
presentacion.

El titular de la marca internacional , gue ha sido cancelada, cuenta con el
plazo de tres meses contados apartir de la fecha en la que el registro ha
quedado cancelado, para que solicite ante la Oficina Nacional de su
preferencia la transformacion, en marca nacional de su signo distintivo,
cubriendo la tasa correspondiente, y constituyendo los mismos productos
y servicios enumerados en el registro internacional, respecto de la parte
contratante.

En este caso y en todos los tramites cuyo objeto sea la variacion del
registro internacional, ya sea en su titularidad del registro, en las
limitantes territoriales que pueda contener, en las transmisiones y
anotaciones importantes, renovaciones y en cualquier modificacion gque
pudiera darse, seran contenidas en el registro internacional de la marca.

1.2. Marca Comunitaria.

Ahora bien, respecto de los aspectos que han sido objeto de analisis en los
parrafos precedentes, procede decir que la Marca Comunitaria, en muchos
aspectos es mas practica que el Registro Internacional de Marcas, de ahi
posiblemente su acoplamiento con otros sistemas €uropeos, pues, implica
el uso de ciertos formatos para solicitar su registro, ademas de que tan
solo es regido por un Reglamento, y en su caso por su Reglamento de
Ejecucion que es el que determina las condiciones de cémo llevar acabo
ciertos aspectos que no ='n detallados en profundidad con el Reglam=-ito,
situacion que se contrapone al Registro Internacional, pues este puede
tener regulacion e tres ordenamientos diversos, o cual pone en entredicho
su efectividad y simplicidad.

Ademas, en la OAMI, se abre la posibilidad de remitir informacién en los
cinco idiomas de la Oficina, mientras que en el Registro Internacional, por
registros conseguidos mediante el Arreglo de Madrid, se utilizara en
francés como anico idioma oficial, y en registros conforme al Protocolo de
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ese Arreglo, sera el inglés y el francés identificados como idiomas oficiales;
y en el Reglamentio comun a ambos ordenamientos se reconoce esa
determinacion.

Como otra diferencia notable con el Registro de Marca Comunitaria, se
encuentra la anotaciéon de las facultades con que cuenta el mandatario,
sin que ello implique que en el Registro Comunitario no exista un control ,
pues, si bien es cierto los requisitos conseguidos a favor de un mandatario
deben ser precisas, especificando las facultades con que cuenta, estas no
son apuntadas de manera desglosada como sucede en la Marca
Internacional.

Asi mismo, constituye una variante la duracion del registro internacional
con el registro comunitario, pues a diferencia de la duracidén de la marca
comunitaria, que es de diez afios. Renovados indefinidamente, con
posibilidad de acceder a su renovacidn antes de seis meses de su
fenecimiento, o seis meses postericres; la Marca Internacional, cuenta con
dos vigencias, cada una de ellas implicada con el ordenamiento bajo el
cual fue solicitada la marca, de ahi que si fue solicitada mediante el
Arreglo de Madrid sea de 20 anos, y si es de acuerdo con el Protocolo sea
de 10 anos.

Por ultimo, y de las mayores observaciones hechas al Registro
Internacional, encontramos que la marca Internacional, debe ser solicitada
a través de la Ofician Nacicnal, nco pudiendo mediar en casi ningun
aspecto directamente el solicitante, mientras que en la Marca Comunitaria,
puede acceder facilmente, el solicitante, persona fisica o moral y/o la
Oficina Nacional del registro de origen, de ahi la conclusidén de que la
marca nacional nunca deja de ser dependiente del Registro Internacional,
pues aun y cuando se establezca en articulo expreso que ia Marca
Internacional se independiza a los cinco afios de vigencia, la verdad es que
a lo largo del dispositivo de que se trate, queda claro que cualquier efecto
contraproducente a la vigencia del registro recaera invariablemente en el
registro nacional.

2. Efectos de la Marca Internacional y la Marca Comunitaria

El Arreglo de Madrid, establece en sus articulos 4 y 4 bis, que el efecto de
la Marca Internacional, sera la misma que si esta hubiera side depositada
directamente en ellos, esto es, tiene el mismo efecto como si se hubiera
depositado directamente en cada uno de los paises bajo los cuales tiene
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efectos, lo cual desmerece pues, no constituye una figura supranacional,
sino tan solo consigue que sean considerados derecho a nacionales, y no
como en la marca comunitaria, donde se consigue un reconocimiento
sobre los derechos nacionales adquiridos, mediante el registro nacional.

Parte de los efectos reconocidos mediante la Marca Internacional, lo
constituye el reconocimiento de la prioridad, igual al considerado en el
articulo 4 del Convenio de Paris.

Como parte del reconocimiento de los efectos de la Marca Internacional, lo
constituye el numeral 4 bis, del Arreglo de Madrid, el cual manifiesta la
suerte de las marcas registradas con posterioridad manifestandose que la
Marca Internacional en estos casos sustituira a los registros nacionales.

Referente a las marcas protegidas mediante el Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid, los efectos se encuentran enmarcados en el articulo 4 y
4 bis, el cual manifiesta de igual manera gue el efecto de la Marca
Internacional, sera el mismo que como si hubiera sido registrado en cada
uno de los paises contratantes, reconociendo al derecho de prioridad como
garantia a favor del solicitante.

Ademas, al igual que en el Arreglo de Madrid, uno de los efectos en la
Marca Internacional, se cifie en la substitucién de un registro nacional por
la marca internacional, cuando sea objeto de multiples solicitudes
nacionales.

Respecto a la regulacion de los efectos en el Reglamento comun, basta
decir que en dicho ordenamiento, no se hace mencion alguna acerca de
ellos, ya que en e} caso especifico, si se hace una alusion concreta en cada
uno de oso casos, no existiendo divergencias entre uno y otro.

3. Organo competente (OAMI, Oficina Internacional)

3.1. Oficina Internacional.

Esta oficina, tendra su sede en Ginebra, por estar supeditada su
administracién a la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
donde de manera precisa se considera en el articulo 11 del Arreglo de
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Madrid y del diverso 11 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madnid,
que esta Oficina se encargara de las tareas relativas al registro
internacional asi como de las demas tareas administrativas (como
asambleas, administracién, como cuantia de tasas y sumas debidas, etc.)

Esta Oficina, cuenta con un Director General, el cual se encargara del
encabezamiento de dicha Unidén, considerado el mas alto funcionario, con
derecho ala participacion de las conferencias de revision de la Unidn,
teniende la facultad de consultar a las  organizaciones
intergubernamentales e internacionales en relacidén con estas revisiones.

En ambos casos, sera la Oficina Internacional la que administrara el pago
de las tasas relativas a los tramites realizados cuyo objetivo primordial
conlleve la obtencién de un registro Internacional de Marca.

3.2. Oficina de Armonizacion del Mercado Interior. (OAMI).

Se encuentra ubicada en Alicante Espafia, creada ex profeso para
administrar y llevar ante ella el tramite y los procedimientos de Marca
Comunitaria, no se encuentra supeditada a algiun otra organc u
Organizacion Intergubernamental, que logra su cometido apartir de la
partida presupuestal de cada uno de los paises que conforman la Unién
Europea. El personal que labora en dicha oficina es personal comunitario
al cual se le aplica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades

Europeas.

Los érganos principales de la OAMI son el Consejo de Administracion, el
Comité Presupuestario v la Presidencia, el Consejo de Administracion
ejerce el control externo, esta formado por un representante de cada
Estado Miembro de la UE, un representante de la Comision y sus
correspondientes suplentes, este Consejo se retne en sesion ordinaria,
ex.c iendo la posibilidad de sesiones extraorc.r irias, sus decisiones se
toman por mayoria simple de los votos de los representantes, se precisa
mayoria de tres cuartos.

Los idiomas de la OAMI, son el aleman, espanol, francés, inglés e italiano
(5 idiomas), donde su aplicaciéon es necesaria en los procedimientos
seguidos ante esta Oficina.
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4. Propuesta de adhesion de la Comunidad Europea al Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro iIntermnacional de
Marcas, adoptado en Madnrid el 27de junio de 1989,

Como nota al margen y que permite el desarrollo de este tema, cabe
destacar que al haber entrade en vigor el mismo ano tanto el Protocolo al
Arreglo de Madrid como el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, al ser
el Protocolo un instrumento gque permite la adhesiéon a organizaciones
intergubernamentales, y al ser la Comunidad Europea una organizaciéon
intergubernamental, a través de diversos propuestas de decisiones se ha
venido discutiendo la posibilidad de conformarse ciertas “pasarelas” entre
la regulacién de la Marca Comunitaria en el marco del Protocolo del
Arreglc de Madrid y viceversa, con la finalidad de acompanarse
mutuamente y de obtener beneficios conjuntes, sin que elio impiique
modificaciones substanciales en ambos ordenamientos.

En el amparo a esta adhesién, en el ambito de esta regulacion dentro de la
Comunidad Europea, resulta necesario la conformaciéon de diversos
escenarios dentro del Consejo para conformarse como un proyecto y como
una realidad, surgiendo de esta manera la Propuesta de Decision del
Consejo y su respectivo Dictamen del Comité Econdmico y Social sobre la
antedicha Propuesta de Decisién, por parte de la Comunidad Europea, del
afio de 1997, cuande con la entrada en vigor surgen platicas para que se
establezcan escenarios comunes entre las marcas Internacionales y las

Comunitarias.

Asi mismo, lo que se busca con estas propuestas de adhesion es que los
solicitantes y titulares de una marca comunitaria tengan la posibilidad de
solicitar la proteccidén internacional de sus marcas mediante la
presentacion de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de
Madrid, y a los titulares de un registro internacional, solicitar a su vez la
protecciéon de sus marcas como marcas comunitarias, siendo necesario
para tal! efecto la inclusién en el marco regulatorio de la Marca
Co.runitaria un nuevo Titulo XIII referente ai Tegistro Internacionai de

Marcas.

Como caracteristica importante cabe decir, que el esfuerzo del Protocoln de
Madrid ha logrado que los sistemas regionales de proteccidn tengan
reconocimiento en el dAmbito del Arreglo de Madrid y con ello se termine
con e] problema de adhesién de diversos paises a la Unién de Madrid que
se ve concebida como limite para el funcionamiento de este sistema. De
esta manera, el Protocolo de Madrid permitio que a parte de servir como
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base para la obtencién de un registro internacional fuera de la marca
nacional, también permitio que lo fuera una solicitud de registro regional
[marca comunitaria), ademéas de permitir que la figura de 1la
transformacion recayera como marca nacional o marca regional.

Esta adhesién, de ninguna manera concibe la creaciéon de una marca
supranacional, sino que permite la unificacién de tramites en uno solo,
vinculando los efectos de dicho registro en efectos para todas las partes
firmantes del Convenio de Paris, y sustituye la presentacién de una serie
de solicitudes en oficinas nacionales o regionales.

De esta forma, como fundamento juridico para la adhesién de la Marca
Comunitaria al marco juridico de la Marca Internacicnal, encontrames al
mismo articulo 235 del Tratado de la Unién Europea que sirvié como base
para la creacion de la Marca Comunitaria, siendo necesaria la relacion con
el 228 el mismo tratado, el cual establece la facultad conferida a la
Comunidad Europea para celebrar acuerdos entre esta con uno o mas
Estados u Organizaciones internacionales.

En virtud de la adhesiéon de la Marca Comunitaria al marco del Protocolo
de Madrid, la Comunidad Europea adquirird como beneficio el ser parte
del Protocolo y por ende el ser participe de los mismos derechos y
obligaciones que los Estados contratantes, significando con ello la
participacion de la Comunidad en la Asamblea, con derecho a voto en sus
asambleas y en sus conferencias de revisién, ademas de manera especifica
se obtiene el beneficio de recibir por tramites administrativos dos tasas, la
basica y la suplementaria, lo cual alienta mas a la OAMI, para recibir mas
recursos. Por ello, y en amparo a lo expuesto, se ha realizado la Propuesta
de Reglamento {CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la
adhesion de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el
27 de junio de 1989 (96/C300/09)40

En principio se tiene que las normas que se aplican a los registro
internacionales que designan a las Comunidad Europea, seran las mismas
gue las que se aplican a las marcas comunitarias, por tal motivo se
entiende que los motivos de denegacion absolutos o relativos estaran
sujetos a los mismo que la Marca Comunitaria.

40 COM (96) 372 final-96/0198 (CNS). Presentada por la Comision e! 25 de julio de 1996.
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Por tal motivo y como anteriormente se ha mencionado, las disposiciones
por las que se lleva cabo la adhesion de la Comunidad Europea al
Protocolo de Madrid se incorporaran al Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, mediante la inclusiéon del Titulo XIII sobre el registro
internacional de Marcas, recorriéndose por tal motivo las Disposiciones
Finales a un Titulo XIV. De esta manera el nuevo Titulo XIII contendra 3
secciones, de las cuales la Seccidn 1 contendra las disposiciones
generales, la seccién 2, el Registro Internacional a partir de solicitudes de
marca comunitaria y a partir de marcas comunitarias; y la Seccién 3, los
efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad
Europea.

Aunado a lo anterior, el dispositivo Comunitaric sobre el Registro
Internacional, comenzara en el numeral 140, el cual considera que los
ordenamientos accesorios y de ejecucion al Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, estaran sujetos a las solicitudes internacionales. De esta
manera a lo largo del articulado nuevo, se establecen las consideraciones
nuevas y que con anterioridad han quedado acordadas.

Asi, en las nuevas disposiciones, se estahblece que para dar lugar a una
marca Internacional de acuerdo con el Protocolo de Madrid, puede
constituir una base de registre no tan sclo un registro o solicitud nacional,
sino también y a partir de la entrada en vigencia de estos dispositivos, las
solicitudes y registros de marca comunitaria. Ademas, como nueva
inclusion se prevé la posibilidad de retrotraer efectos en el registro de
marca internacional, cuando el solicitante decida primero elegir el registro
comunitario con motivo de la independencia de la marca nacional con la
comunitaria, para después dar lugar al registro Internacional mediante el
Protocolo de Madrid, teniendo como beneficio la fecha de presentacién de
la marca comunitaria, de esta manera la Oficina Internacional hace suya
la fecha de presentacién de solicitud comunitaria.

Como regla general en ambos registros, tanto en el Internacional como en
el Comunitario, =3 necesario que st¢ hagan anotaciones er :ualquier
movimiento por tramites administrativos v de adquisicion de registros; de
ahi que cuando sean realizadas transformaciones, se reivindiquen
antigiiedades, busquedas y se interpongan procedimientos de nulidad o
caducidad a partir de la existencia de una u otra marca ya sea con efectos
comunitarios o internacionales, sera necesaria que en sus registros
correspondientes se hagan las anotaciones correspondientes.
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Al surtir los mismos efectos la Marca Internacional, como parte
preponderante en el marco de la Marca Comunitaria, este obtiene todos los
beneficios y obligaciones dispuestos en el Reglamento sobre la Marca
Comunitaria, de ahi que a partir de surtir efectos la Marca Internacional,
esta pueda reclamar una indemnizacién razonable por hechos posteriores
a la publicacién anterior, tal y como cuenta con este derecho cualquier
registro nacional. Ahora bien, los efectos si bien es cierto lo que se busca
es un emparejamiento, entre el Registro Internacional y el Registro
Comunitario, para efectos de publicacién en ambas gacetas, no es
necesario que en ambas se destaque todos los movimientos en uno y otro
de los registros, motivo por el cual bastara con que en una sola se hagan
las anotaciones, de ahi que si el tramite ha sido frente a la Oficina
Internacional para efectos de este registro con efectos indirectos para el
Comunitarioc seri necesaria tan solo la anotacién en el registro
internacional y viceversa.

Cabe aclarar que aun y cuando en el Marco regulatorio de la Marca
Comunitario se encuentren diversas disposiciones, y en el nueve capitulo
se determinen nuevamente, esto no es con motivo de una repeticion pero si
de una acotacion entre los nuevos efectos entre la subsistencia permitida
de uno v otro registro, de ahi que a pesar de estar establecida la
reivindicacion de antigliedad en la Marca Comunitaria, en el nuevo
articulo 148 se establece la posibilidad de que el solicitante o titular de un
registro de marca internacional tendra la posibilidad de reivindicar la
antigliedad con respecto a las marcas anteriores o que estén registradas o
surtiendo sus efectos en uno o vartos Estados miembros.

Otra figura que ya ha sido establecida en el nuevo marco, y que es
apuntado como acotacion al margen, lo constituye la busqueda por parte
de la Oficina en su propio registro cuando los registros internacionales se
refieran a la Comunidad Europea y en viceversa cuando el registro
comunitario designe a la marca internacional.

Por otra parte, se establer: sjue previa solicitud e la Oficina Internacio.2’,
la OAMI podra hacer 1a anotacion de substitucion de un regisiro
internacional por una marca con efectos comunitarios. Asi mismo, a partir
de la fecha en que ambos registros, estoe s, €l registro comunitario y el
internacional surtan efectos al mismo tiempo, €stos pueden ser objeto de
nulidad o caducidad. Ademas, como figura a fin a los dos registros y a su
coexistencia, pueden transformarse a su vez en solicitudes de marca
nacional con arreglo en los articulos 108 al 110 del Reglamento de la
Marca Comunitaria, donde se establece la figura de la Transformacion, de
manera especifica, esto es, cuando alguno de las solicitud sea denegado su
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registro, estas pueden ser transformadas previa solicitud en marcas
nacionales, recayéndole la fecha de presentacion aquella del registro
internacional o bien la fecha de designacion posterior de la Comunidad
Europea, previo pago de tasa correspondiente.

Como nota importante, cabe distinguir que el nuevo numeral 156 del
Reglamento de la Marca Comunitaria, establece a diferencia del 154, Ia
transformacién de un registro Internacional en una solicitud de Marca
Comunitaria, en caso de cancelacién del registro. internacional, de ahi la
diferencia con el antes citade numeral, donde se mencionaba a la
transformacion de marcas internacionales en solicitudes de marcas
nacionales,

Aclarando que lo especificade en la figura de transformacion, debe
seguirse en todos los requisitos establecidos en el Reglamento de la Marca
Comunitaria, en arreglo a lo establecido como exposicién de motivos en la
adhesién; donde se especifica que el Registro Internacional estara sujeto a
las mismas normas que se aplican a las solicitudes de marca comunitaria,
por lo tanto en consecuencia la solicitud de marca comunitaria, se €l
origen que sea, debera contener los mismos requisitos establecidos para la
presentacion de solicitudes de marca comunitaria, sin olvidar el pago de
tasas correspondientes, implicando la presentacién en cualquiera de las
cinco lenguas oficiales de la OAMI, y no tan solo de las dos oficiales de la
Oficina Internacional en atencion al Protocolo del Arreglo de Madrid (Inglés
y francés), de manera que el idioma de la solicitud implica la lengua oficial
v una segunda establecida por el solicitante podra ser cualquiera de las
otras cuatro de la Oficina.

Aunado a lo anterior, y en atencién a la utilizaciéon de las lenguas, se
establece e] articulo 157 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, el
cual considera que se ve solventado este problema con la designacién de
una segunda lengua, en todas las solicitudes, de esa manera se cree que el
régimen lingiistico aplicable a la obtencién de proteccién de marca a nivel
comunitario sera coherente, indersidientemente de lo que se solicite sea
una marca comunitaria o de una solicitud internacional que designe a la
Comunidad Europea.

Una vez que han sido establecidas las bases principales por las cuales se
modificara el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, es preciso destacar
que la Unién Europea en amparo a su reglas de modificacién y creacion de
normas con vigencia y obligatoriedad en los territorios que comprenden a
la Comunidad, las normas han sido establecidas en razén primeramente a

130




Lo V' e 2f ol d Midt

som sh Rl s de Wi n Comunitass

una Propuesta de Decision del Consejo, mas tarde presentada como una
Propuesta de Adhesién, después como Propuesta de Reglamento del
Consejo por el que se modifica el Reglamento sobre la Marca Comunitaria,
y después por la Propuesta de Reglamento del Consejo.

Ahora bien, en estos momentos, el Director General de la OAMI, ha
firmado la Propuesta de Adhesion, entrando en vigor tres meses después
de haber notificado a la OMPI, la adhesion. Pero la entada en vigencia
estara pendiente hasta que la OMPI, no notifique a la OAMI, sus
modificaciones al! Protocolo de Madrid, proceso en el cual nos
encontramos, ya que se ha establecido que la entrada en vigencia sera la
misma que la del Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad
Europea, publicandose la entrada en vigor para ambos en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
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CONCLUSIONES

La Unién Europea, creé un sistema complejo pero con efectos
supracomunitarios, logrando el registro de marcas con efectos en
toda la Comunidad y con reconocimiento mundial.

El registro marcario con efectos comunitarios, constituyve para los
empresarios mexicanos, una oportunidad para registrar sus marcas
con reconocimiento transfronterizo, que conlleva reconocimiento en
toda la Comunidad Europea.

El registro de una marca no se consigue por el uso anterior, de esta
manera no se consigue un mejor derecho para la obtencién de un
derecho, ni tampoco constituye una prioridad para la obtencidon de
un registro de marca comunitaria, como podria serlo en otro sistema
juridico nacional.

Una vez obtenido el registro de marca comunitaria, cualquier tercerc
puede incoar dos tipos de procedimientos que sin constituir
derechos anteriores, resultan oponibles a su solicitud de registro
comunitario.

El reglamentc sobre la marca comunitaria, es meramente
ejemplificativo y enunciativo, no establece reglas procedimentales, de
ahi la intervencidn del Reglamento de Ejecucidon y de las reglas del
Derecho Internacional Privado, para solventar problemas de tipo
adjetivo.

. Al igual que en diversos sistemas domésticos Europeos en materia
de marcas, el Procedimiento ¢~ posicion en el marco de la marca
comunitaria, establece la posibilidad de denegar un registro,
mediante un estudio méas detallado de las causales de denegacién
absolutas.

El Derecho marcario mexicano, no establece procedimientos
posteriores a una denegaciéon de registro, lo que en derecho
Comunitarie, se ve traducido en la existencia de figuras juridicas
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cuya finalidad conlleva el estudio del actuar de la Oficina, mediante
diversos procedimientos.

8. A parte del Procedimiento de Oposicidén, y como otra oportunidad
procesal, se encuentra el Procedimiento de Recurse, compuesto de
dos instancias, lo cual constituye una innovacion en el sistema
marcario comunitario, compuesto de un sin fin de instancias
procesales para revocar una decisién dela Oficina.

9. El Recurso Jurisdiccional, con aplicacién de normas de derecho
comunitario es incoado contra las decisiones del Procedimiento de
Recurso, constituido de dos instancias.

10. A diferencia del sistema marcario mexicano, la tentativa de
violacion de wuna marca comunitaria, puede ser objeto de
instauracién de procedimientos jurisdiccionales ante los Tribunales
de Marcas Comunitarias, ubicados en cada uno de los paises gue
componen la Unién, donde es aplicado derecho adjetivo doméstico,
de cada uno de los paises donde se instaura el procedimiento.

11. En la practica la instauracion de multiples instancias
procesales, se empanan con la solucion inter-partes de los conflictos
suscitados con posterioridad a la Oposicion, lo cual se desea, no se
convierta en una problema de falta procuracion en la justicia y de
inmediatez en la audiencia ante las instancias supremas.

12. En el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, en diversos
articulos, y de manera general en otros ordenamientos juridicos
relacionados, se menciona a la Infracciéon, como accion
administrativa, pero de manera especifica nunca se hace alusién a
su regulacién, asi como a su instauracion.

13. A nivel contencioso, en los Tribunales de Marcas
Comunitarias, puede intervenir el Derecho Internacional Privado,
por medio de ordenamienios supletorios a la materia, sin hacerse
alusion a los presupuestos de esta supletoriedad, esto es, no se
especifica en qué momento es legal la intervencién de estos
ordenamientos.
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14, Al ser el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, un
ordenamiento con disposiciones generales, pierde de vista diversos
aspectos tedricos y procesales que permiten echar mano del derecho
nacional, y a la practica internacional en tema de marcas. Asi €s
como se observa la falta de un capitulo especifico de pruebas, su
admisibilidad, la forma de ofrecimiento y su estudio.

15. Actualmente, el establecimiento de pasarelas entre el
Reglamento de la Marca Comunitaria, y el Protocolo del Arreglo de
Madrid, permite limar discordancias entre ambas figuras que
conllevan efectos unitarios.

16. El origen del Reglamento objeto de esta tesis y el Protocolo de
Madrid, refleja el resultado de diversos esfuerzos, pues mientras que
el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, es el resultado de un
proceso de armonizacién de legislaciones encausado mediante la
creacion de un organismo auténomo (OAMI), el Protocolo refleja el
establecimiento de una figura nueva cuyo unico efecto es la creacion
de un registro unico con efectos de registros nacionales,
administrado por la OMPL




CUADRO I
DESARROLLO DE LA UNION EURQPEA

1947
Plan Marshall para la reconstruccién econdmica de Europa, devastada por la guerra,

17 de marzo de 1948
entrada en vigor del Tratado por el que se cera el BENELUX.

1948
Creacidn de la OECE {Organizatién Europea de Cooperacion Econdmica), para distribuir la
ayuda del Plan Marshall.

1949
Creacién del Consejo de Europa, son sede en Estrasburge.

9 de mayo 1950
Declaracidn de Robert Schuman.

18 de abril de 1951
Firma del Tratade de Paris por el que se crea la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero

(CECA).

1952-1954
Elaboracién y fracase de un proyecto de Comunidad Europea de Defensa (CED).

25 de marzo de 1957
Firma de los Tratades de Roma, por los que se crean la Comunidad Econémica Europea (CEE) y
la Comunidad Europea de la Energia Atémica (EURATOM).

1962
Establecimiento de la Politica Agricola Comdn (PAC).

1967
Fusidn de las instituciones ejecutivas de las tres Comunidades (CECA; CEE y EURATOM),

1 de julio de 1968
Realizacién de la Unidn Aduanera.

22 de enero de 1972
Firma de los Tratados de adhesidn de Dinamarea, Irlanda, Noruega y el Reino Unido a la

Comunidad Europee.

1 de enerc de 1973
UE9: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se convierten en miembros de la Comunidad Europea.

28 de mato de 1979
Firma del Tratado de adhesion de Grecia a la Comunidad Europea.




Junic de 1979
Primeras elecciones del Parlamento Europeo por sufragio universal directo.

1 de enerc de 1981
UELQ: Grecia se convierte en miembro de la Comunidad Europea.

12 de junio de 1985
Firma de los Tratados de adhesién de Espafia y Portugal a la Comunidad Europea.

1 de enero de 1986
UE12: Espaiia y Portugal se convierten en miembros de la Comunidad Eurapea.

Febrero de 1986-1 de julio de 1987
Firme del Tratado y entada en vigor del Acta Unica.

3 de octubre de 1990
Unificacién de Alemanta.

7 de febrero de 1992
Firma del Tratade de Maastricht por el que se crea la Unién Europea.

2 de mayo de 1992
Firma en Oporto del Tratade por el que se cera el Espacio Econdmico Europeo.

1 de enerc de 1993
realizacion del Mercado Unico Europeo.

1 de noviembre de 1993
Creacidn de la Unidn Europea al entrara en vigor el Tratado de Maastricht,

1 de enero de 1994
Creoacidn del Espacio Econémico Europeo.

24 de junio de 1994
Firma de los Tratados de adhesién de Austria, Finlandia, Noruege y Suecia,

1 de enerc de 1995
UEI5: Austria, Finlandia, Noruega y Suecia se convierten en miembros de la Unidn Europea.

2 de = ivbre de 1997
Firma del Tratado de Amsterdam.

2 de mayo de 1998
Decisién del Consejo Europeo sobre los Estados miembros que participardn en la tercera fase

de lo UEM.
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