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LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE MARCAS
EUROPEAS DESDE LA OPTICA DE LOS
DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS

PROCEDURES ON THE EUROPEAN TRADE MARKS FROM
PARTIES RIGHTS PERSPECTIVE

SUSANA VINUALES FERREIRO *

Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar los aspec-
tos procedimentales del régimen europeo sobre marcas, en especial
aquellos que tienen incidencia sobre los derechos esenciales de las
partes. El Tratado de Lisboa eleva al rango constitucional una serie de
derechos recogidos en el art. 41 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unién Europea bajo la denominacién comun de «dere-
cho a una buena administracién, que la Administracién europea esta
obligada a respetar en cualquier ambito de ejecucién del Derecho
europeo. El estudio de la regulacién vigente sobre el procedimiento
para el registro de marcas en la Unién Europea asi como aquéllos
otros que se derivan del mismo, nos permitira deducir en qué medida
estan garantizados tales derechos esenciales, asi como poner de relie-
Ve otros aspectos tanto positivos como negativos que los caracterizan.

Palabras clave: Unién Europea. Procedimiento administrativo.
Marcas europeas. Derechos fundamentales. Ciudadanos europeos

Abstract: This article aims to analyze the procedural aspects of
the European system of trade marks, especially those that have an
impact on the essential rights of the parties. The Treaty of Lisbon con-
stitutionlises a serie of rights, enshrined in the art. 41 Charter of Fun-
damental Rights of the European Union under the designation of
«right to good administration», that European Administration is re-
quired to comply with, in any field of implementation of European
law. The study of existing regulation on trade marks registration pro-
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cedure in the European Union and those others who derived there-
from, will allow us to determine in which extent such essential rights
are guaranteed, as well as to highlight other aspects, both positive or
negative, that characterize them.
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mientos de anulacién de una marca. D. Procedimientos de revisiéon
ante las salas de recurso. Valoraciéon global del régimen procedi-
mental sobre marcas europeas: ¢Estan suficientemente garantizados
los derechos esenciales de las partes? A. Derechos fundamentales de
caracter procedimental. B. Otros elementos y técnicas de procedi-
miento. IV. Conclusiones.

I. INTRODUCCION

Cada vez son mas numerosos los sectores en los que la Adminis-
tracion europea tiene encomendadas funciones de ejecucion del Dere-
cho europeo para dar cumplimiento, de forma homogénea y eficaz, a
los objetivos previstos en los Tratados. La actuaciéon administrativa,
en estos casos, debe producirse en el marco de un procedimiento ad-
ministrativo, es decir, debe sujetarse a unas normas procedimentales
previamente establecidas.

Ahora bien, la ausencia en el ordenamiento juridico europeo de
una norma general reguladora del procedimiento ha determinado que
ese cauce procedimental se vaya configurando a través de una serie de
principios de construccién jurisprudencial, pero también mediante el
desarrollo de una copiosa normativa sectorial. Asi, en aquellos
ambitos materiales en los que la Unién ostenta competencias ejecuti-
vas se han ido promulgando diferentes normas que contienen en su
articulado numerosas disposiciones de caracter procedimental.

A través de este estudio se pretende llevar a cabo un analisis global
de los procedimientos reguladores de las marcas europeas a fin de
determinar en qué medida se respetan los derechos procedimentales
de los particulares (personas fisicas y juridicas), en especial aquellos
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cuya proteccién ha devenido esencial con la proclamacién en el
art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Euro-
pea del derecho a una buena administracién. Hay que recordar que,
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa adquieren la categoria
de fundamentales una serie de derechos cuya maxima expresiéon se
produce en el marco del procedimiento administrativo. Son los dere-
chos a que los asuntos sean tratados de modo imparcial, equitativo y
dentro de un plazo razonable, de acceso al expediente, de audiencia,
la obligacién de la Administracién de motivar sus decisiones, el dere-
cho al uso en las comunicaciones con las Instituciones de las lenguas
previstas en los Tratados, y a obtener una reparaciéon de los danos
causados por las Instituciones o sus agentes.

El analisis detallado del procedimiento, nos permitira ir entresa-
cando aquellas cuestiones que presentan especial incidencia en los
derechos procedimentales de la partes.

El estudio se centrara, por tanto, en los aspectos de procedimien-
to, por lo que solo se trataran aspectos sustantivos cuando se hallen
en intrinseca relacién con los anteriores!.

II. PROCEDIMIENTOS SOBRE MARCAS EN LA UNION EUROPEA
A. Objetivo de la regulacién y marco normativo

El procedimiento administrativo para el registro de marcas en la
Unién Europea, asi como aquellos otros que se derivan del mismo,
vienen a dar satisfaccion a la sentida necesidad de que las empresas
dispongan de los instrumentos juridicos necesarios para identificar
sus productos de manera idéntica en toda la Unién Europea y asi
adaptar sus actividades de fabricacién y distribucién de bienes a las
dimensiones de la Unién. Todo ello con la finalidad dltima de la

! Para un estudio completo sobre la marca europea —aspectos sustantivos, proce-
dimentales y posicién de los Tribunales—, puede verse, entre otros: GARCIA-CHA-
MON CERVERA, E., SOLER PASCUAL, L. y FUENTES DEVESA, R, Tratado practico
de Propiedad Industrial, El Derecho, Madrid, 2010, asi como FERNANDEZ-LASQUE-
TY QUINTANA, J., «<Procedimientos en materia de marcas y diseflos comunitarios»,
en MOREIRO GONZALEZ, C. J., Procedimientos Administrativos y Judiciales de la
Unién Europea, Economist & Jurist, Madrid, 2012; VV.AA., Concise European trade
mark and design law, GIELEN, C., y von BOMHARD, V. (Edits.), Kluwer Law Inter-
national, 2011: COHEN JEHORAM, T., VAN NISPEN, C. y HUYDECOPER, T., Euro-
pean trademark law: community trademark law and a harmonized national trademark
law, Kluver Law International, 2010; MANIATIS, S. M., Trade marks in Europe: a
practical jurisprudence, Sweet & Maxwell, 2.* edic., Londres, 2010.
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plena realizacion y el buen funcionamiento que el mercado interior
exige.

En este contexto se instauré a finales de 1993, un régimen comu-
nitario de marcas que, a través de un procedimiento tinico conferia a
las empresas el derecho a adquirir marcas comunitarias que gozaran
de protecciéon uniforme y produjeran efectos en todo el territorio de la
Unién Europea.

Dicho régimen fue establecido por el Reglamento (CE) n.® 40/94,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria?, modificado
con posterioridad en numerosas ocasiones. En el mismo afio, 1994,
inici6 su andadura la Oficina para la Armonizacién del Mercado Inte-
rior (OAMI), creada para administrar la marca comunitaria.

Posteriormente, en aras de una mayor racionalidad y claridad, se
considero necesaria la codificacién del conjunto de la normativa que
se encontraba en vigor, lo que determiné la aprobacién de un nuevo
Reglamento. Nos referimos al Reglamento (CE) n.° 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
(en adelante RM)?3, cuyo estudio vamos a abordar en las lineas que
siguen. Con él queda derogado el régimen anterior.

En su art. 162, el Reglamento encomienda a la Comision el desarro-
llo de sus normas a través de un reglamento de ejecucién. No nos cons-
ta que hasta la fecha presente la Comisién haya acometido tal tarea por
lo que, en la actualidad sigue vigente el Reglamento de ejecucién que
desarrollaba el Reglamento ya derogado, es decir, el Reglamento (CE)
n.° 2868/95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, por el que
se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n.° 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria. De modo, que hasta que no se
dicte un nuevo reglamento de ejecucion, todas las referencias hechas
en el RM al Reglamento de ejecucién se entenderan hechas al Regla-
mento citado (2868/95), con las modificaciones de que ha sido objeto®.

Hay que precisar que en los afios que siguieron a la aprobacién
del Reglamento n.° 207/2009, la Comisién ha llevado a cabo una revi-

2DOL 11 de 14.1.1994.

3DO L 78, de 24.3.2009.

4 El reglamento de ejecucion ha sido modificado en virtud de las siguientes nor-
mas: Reglamento (CE) n.° 782/2004, de la Comisién de 26 de abril de 2004 (DO L 123,
de 27.4.2004), aplicable a partir del 1 de octubre de 2004; Reglamento (CE) n.°
1041/2005 de la Comisién de 29 de junio de 2005 (DO L 172, de 5.7.2005), parcial-
mente aplicable a partir del 25 de julio de 2005, y parcialmente aplicable a partir de
10 de marzo de 2008; y Reglamento (CE) n.° 355/2009 de la Comisién de 31 de marzo
de 2009 (DO L 109 de 30.4.2009).

810 © UNED. Revista de Derecho UNED, ntim. 16, 2015



L0S PROCEDIMIENTOS SOBRE MARCAS EUROPEAS DESDE LA OPTICA...

sion del sistema de marcas de la Unién Europea con el fin de moder-
nizarlo haciéndolo mas eficaz, eficiente y coherente en su conjunto,
con la mirada puesta en el fomento de la innovacion y el crecimiento
econémico. Las conclusiones han llevado al planteamiento de ciertas
modificaciones al régimen vigente, que se han recogido en una Pro-
puesta de la Comisién®. No vamos a entrar en su andlisis pues nos
cefiiremos al régimen vigente, aunque hay que matizar que no se trata
de un nuevo sistema de registro sino simplemente de pequenas actua-
lizaciones dirigidas, en lo que nos incumbe, a adaptar la terminologia
del Tratado de Lisboa o a simplificar los procedimientos.

Por otra parte, algunas cuestiones relacionadas con el registro de
marcas son objeto de regulaciéon independiente. Es el caso, por ejem-
plo, del Reglamento (CE) n.° 2869/95, de la Comisién, de 13 de diciem-
bre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (marcas, disefios, modelos), o el
del Reglamento (CE) n.° 216/96 de la Comisioén, por el que se establece
el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI.

A tenor de la normativa expuesta, sin perjuicio de los sistemas
de registro de marcas que rigen en cada uno de los Estados de la
Unién Europea y a cuya armonizacién parcial se destiné la Directi-
va 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, codificada como Direc-
tiva 2008/95/CES®, la tinica manera de obtener el pleno derecho so-
bre una marca en el territorio de la Unién Europea es mediante su
registro’. De modo que toda persona fisica o juridica que pretenda
proteger sus marcas a escala de la Unién Europea debe necesaria-
mente acogerse al procedimiento previsto en el RM.

Se trata, por tanto, de un procedimiento administrativo tinico de apli-
cacion en toda la Unién Europea. De modo que en su desarrollo la rela-
cion se establece de forma directa entre la Administracién europea y las
personas fisicas o juridicas nacionales de los Estados miembros, sin que
estos dltimos intervengan en la tramitacién, salvo en aspectos puntuales.

5 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 207/2009 sobre la marca comunitaria, COM (2013)
161 final, Bruselas, 27.3.2013.

¢ DO L 299, de 8.11.2008.

7 Los efectos de la adquisicién de una marca europea mediante su registro, se
concretan en el derecho exclusivo que ostentara su titular de utilizarla e impedir el
uso no autorizado por terceros de una marca idéntica o similar para productos y/o
servicios idénticos o relacionados con aquéllos para los que la marca comunitaria
esté protegida (art. 9.1 del RM). En la medida en que las marcas europeas reconoci-
das en virtud del presente Reglamento ostentan caracter unitario, también todas las
resoluciones sobre validez o violacién de las mismas produciran los mismos efectos
y se extenderan al conjunto de la Unién Europea.
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La peculiaridad de este procedimiento se encuentra en que la Ad-
ministracion europea esta encarnada en un organismo de la Unién
Europea: la Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior (OAMI),
sin ninguna intervencion de la Comisién. En efecto, tal y como se
concreta en el Considerando (12) las medidas administrativas de eje-
cucién que deben llevarse a cabo para cada marca que pretenda regis-
trarse en el ambito de la Unién Europea se atribuyen a la referida
Oficina, dotada de independencia técnica y autonomia juridica, admi-
nistrativa y financiera. Asi, la tramitacién del procedimiento se lleva a
cabo integramente ante la OAMI.

B. Procedimiento de registro de marcas europeas

Como hemos dicho, las marcas europeas solo pueden adquirirse
mediante su registro, convirtiéndose éste en el fundamento del siste-
ma de proteccion de las marcas. Por tanto, el mero uso de una marca
no registrada no da lugar a un derecho de marca europea.

Podran solicitar el registro de marcas europeas las personas fisi-
cas o juridicas, incluidas las entidades de derecho publico.

En el RM se define con precisién el procedimiento administrativo
a seguir para la obtencién de una marca en el territorio de la Unién
Europea, que vamos a analizar a continuacion®.

Dicho procedimiento se integra por los siguientes tramites®.
1. Iniciacién!®

El procedimiento se iniciara mediante una solicitud de marca que
debera reunir las condiciones sefialadas en el art. 26 del RM!!. La so-

8 Sin perjuicio de que el Reglamento vigente emplee en su redaccién el término de
«marca comunitaria» —justificado por el momento de aprobacién-, una vez que ha
entrado en vigor el Tratado de Lisboa consideramos mas adecuado el uso del término
«marca europea». La adaptacién de la terminologia constituye, ademas, uno de los
objetivos de la propuesta de modificacién presentada por la Comision.

° Limitamos el estudio a la normativa vigente en la actualidad.

10 Senala la doctrina especializada que «con el fin de evitar problemas, con caricter
previo a presentar la solicitud de marca comunitaria, es recomendable que el solici-
tante, o su agente o representante, realice un anélisis sobre la disponibilidad de la
marca en la UE mediante consulta de bases de datos publicas accesibles a través de
Internet, asi como revisar la clase de la Clasificacién Internacional de Marcas, a la
que pertenecen los productos o servicios que quiere identificar con la marca», FER-
NANDEZ-LASQUETY QUINTANA, J., op. cit., pag. 667.

! Instancia para el registro de la marca, indicaciones que permitan identificar al
solicitante, lista de productos o servicios para los que se solicite el registro y repro-
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licitud se presentara ante la OAMI, aunque también podra presentar-
se ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado
miembro o ante la Oficina de propiedad industrial del Benelux. Tales
organismos transmitiran la solicitud a la Oficina, intentando hacerlo
en el plazo de dos semanas desde su presentacién (art. 25 del RM). En
este punto resulta cuanto menos curioso que si bien el Reglamento
habilita otras oficinas de registro diferentes a la propia OAMI para la
presentacion de solicitudes, seguidamente restringe tal posibilidad al
atribuir al solicitante el coste de la transmision a la OAMI.

Se considera como fecha de presentacion aquélla en que la solici-
tud «se haya presentado», es decir, la fecha en que la solicitud haya
llegado al servicio de que se trate. Ahora bien, el Reglamento se en-
carga de matizar (art. 25.3), que cuando las solicitudes lleguen a la
OAMI transcurrido un plazo de dos meses desde su presentacion, se
entenderan presentadas en la fecha en que lleguen, y no en aquélla en
que realmente fueron presentadas. Se deja, en estos casos, a la actua-
cién mas o menos diligente de los servicios administrativos la deter-
minacién del momento en que la solicitud se tiene por presentada, y
por tanto, en qué comienza a producir efectos de cara a la iniciacién
del procedimiento.

La solicitud podra presentarse bien por correo o fax —en cuyo caso
la oficina pone a disposicién de los interesados un formulario reco-
mendado—, bien on line. La oficina en la que se haya presentado expe-
dira al solicitante un recibo acreditativo (Regla 5 del Reglamento de
ejecucion).

La presentaciéon queda condicionada en todo caso al abono de la
tasa correspondiente, que deberad hacerse en el plazo de un mes desde
la presentacién de los documentos.

Desde la fecha de presentacién de la solicitud, el Reglamento con-
templa un plazo de seis meses, para que puedan reivindicar su priori-
dad aquéllos que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 29 y 33 de
RM tengan derecho a ella. Lo haran mediante presentaciéon de una
declaracién de prioridad y una copia de la solicitud anterior, con tra-
duccién, en caso de no estarlo, a una de las lenguas de la oficina
(art. 30)'2. La fecha de esta presentacion se tendra por fecha de pre-
sentacion de la solicitud de marca europea (art. 31).

duccién de la marca. Igualmente habra que abonar una o varias tasas de depésito. La
Regla 1 del Reglamento de ejecucién relaciona con mayor precisiéon los elementos
que debe contener la solicitud de marca europea.

12 Las lenguas oficiales de la OAMI son: espafiol, aleman, inglés, francés e italiano.
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Si el solicitante de una marca europea es ya titular de una marca
registrada en un Estado miembro (o en territorio del Benelux, o de un
registro internacional con efecto en un Estado miembro) podra pre-
valerse de la antigiiedad de la marca anterior en lo que respecta al
Estado miembro en el que estaba registrada (art. 34 del RM).

En cuanto a la legitimacion para iniciar el procedimiento se ex-
tiende a todos aquéllos que puedan ser titulares de marcas europeas.
Estos son, como se ha dicho, las personas fisicas o juridicas, incluidas
las entidades de derecho puiblico (art. 5 del RM).

2. Instruccién
A lo largo de la instruccién se llevan a cabo los siguientes tramites:

a) Examen de la solicitud

Presentada la solicitud, la OAMI debera proceder de oficio al exa-
men de la misma. Se mantienen aqui los dos tipos de controles esta-
blecidos por el sistema anterior. Asi por una parte, como sefiala MO-
RENILLA ALLARD? existe una fase previa atribuida al examinador a
quien se asigne el expediente (art. 131 del RM), en la que debe com-
probar si se cumplen los requisitos para asignar a la solicitud una fe-
cha de presentacién (los mencionados en el art. 26 del RM) y si se ha
abonado la tasa correspondiente, concediendo al solicitante el plazo
de dos meses para su subsanacion. Si se subsanan en el plazo, se se-
fialara como fecha de presentacion la fecha de la subsanacién. Si no
se subsanasen en el plazo, no se tramitara la solicitud de marca euro-
pea (art. 36 del RM y Regla 9 del Reglamento de ejecucién). De acuer-
do con el art. 58 del RM, tal resolucién de inadmisién es susceptible
de impugnacién en via administrativa ante la Sala de recursos.

Pero ademas, y con independencia de que haya sido otorgada una
fecha de presentacién, la OAMI debe comprobar si la solicitud cum-
ple los requisitos formales aplicables a las solicitudes, asi como los
requisitos esenciales que exige el Reglamento para constituir una
marca europea, es decir si no incurre en un motivo de denegacién
absoluto de los contemplados en el art. 7 del RM4,

13 MORENILLA ALLARD, P, La proteccioén jurisdiccional de la marca comunitaria,
Colex, Madrid 1999, pag. 85.

4 De forma reiterada la jurisprudencia ha afirmado el deber de la OAMI de exa-
minar de oficio si el signo solicitado esta incurso en un motivo de denegacién abso-
luto, pudiendo fundar su resolucién en hechos no invocados por el solicitante, si
bien introduce una excepcién para el caso de hechos notorios, en el que no esta
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En estos casos también se concedera al solicitante la posibilidad
de subsanar las irregularidades. Si no las subsanara, la OAMI denega-
ra la solicitud o procederi a su estimacién parcial, denegandola tni-
camente para aquellos productos o servicios que incurran en las irre-
gularidades. Ni el RM ni tampoco el Reglamento de ejecucién
especifican el plazo que la OAMI concedera al solicitante para la
subsanacién, dejando su concrecion a la propia oficina (Regla 9 del
Reglamento de ejecucién).

Hay que precisar que el objeto de la revision por parte de la OAMI
se refiere a los motivos de denegacion «absolutos», pues el control de
los requisitos «relativos» solo se produce, como veremos, en virtud de
la oposicién de titulares o licenciatarios de marcas registradas con
anterioridad, que se consideren perjudicados por la solicitud de regis-
tro de marca y se opongan a ella'®.

Pues bien, ante la concurrencia de motivos de denegacién absolu-
tos, el Reglamento es cauteloso en cuanto al respeto del derecho a ser
oido pues sefiala expresamente que «no se podra desestimar la solici-
tud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de
retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones»
(art. 37).

b) Informe de biisqueda

Una vez que la solicitud es aceptada y se le ha otorgado una fecha
de presentacion, se abre una nueva fase dirigida a la basqueda de
marcas comunitarias o solicitudes anteriores que pudieran oponerse
a la marca solicitada (oposicién «relativa»). A este fin se emite el In-
forme de busqueda. Las buisquedas seran realizadas a partir de bases
de datos de la OAMI de anteriores solicitudes e inscripciones y regis-
tros internacionales que designen a la Unién Europea.

obligada a acreditar su exactitud, Sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio
de 2006, Storck c¢. OAMI, asunto C-25/05 (apartados 50 y 51), y de 19 de abril de
2007, Celltech c. OAMI, asunto C-273/05 (apartados 38 y 39).

15 Hay que destacar al respecto el apunte de MORENIILA ALLARD que no acierta
a comprender la dualidad de procedimientos y de competencias dentro de la misma
OAMI, pues «la existencia de una fase de oposicién a la marca conduce a una artifi-
ciosa escisién del procedimiento de concesién en sendos procedimientos de solicitud
de registro y de oposicién, que se confian a organismos distintos dentro de la Oficina
y con una difusa distincién entre terceros no partes pero que pueden denunciar la
falta de requisitos absolutos y de terceros titulares o solicitantes anteriores que llegan
a ser partes en el procedimiento de oposiciéon por motivos de denegacién relativos»
MORENILLA ALLARD, P, op. cit., pag. 85.
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Ademas del informe de buisqueda a nivel de la Unién Europea, el
interesado puede pedir, en el momento de presentar su solicitud, que
se elaboren informes de busqueda nacionales. Desde la entrada en
vigor del nuevo Reglamento, dichas busquedas son opcionales para el
solicitante —siempre que pague la tasa correspondiente-y, de acuerdo
con la propuesta de Reglamento de la Comision, estan destinadas a
desaparecer.

Dispone el Reglamento en el apartado 6 del art. 38 que la OAMI
transmitird «sin demora» al solicitante de la marca europea el infor-
me de buisqueda comunitario y los informes de busqueda nacionales.

c) Publicacion

La solicitud de marca europea se publicara en el denominado Bo-
letin de marcas comunitarias. Se realiza una vez obtenidas las traduc-
ciones a todas las lenguas oficiales, y transcurrido al menos un mes
desde la transmisién al solicitante de los informes de busqueda
(art. 38.7 del RM).

En la Regla 12 del Reglamento de ejecucion se relacionan los ele-
mentos que deben integrar la publicacién. Se prevén ademas las posi-
bilidades de modificacién de la solicitud y de divisién de la solicitud,
sujeta esta tiltima a los requisitos que se establecen (Reglas 13 y 13 bis).

El Reglamento recoge la obligacién de la OAMI de informar de la
publicacién a los titulares de marcas anteriores que hayan sido men-
cionados en el informe de buasqueda, pero curiosamente no extiende
esa obligacién al solicitante, que debera informarse a través de los
servicios de alerta (art. 38.7).

d) Observaciones de terceros

Después de la publicacién de la marca europea, el RM recoge, en
el art. 40, la posibilidad de que «terceros»'® dirijan a la OAMI obser-
vaciones escritas sobre la registrabilidad de las marcas, basadas en
cualquier motivo de denegacion «absoluto» (del art. 7 del RM) que
estimen concurrente. Sin embargo, dichos terceros no adquiriran la
condicién de «partes» en el procedimiento ante la OAMI.

16 Seguin el Reglamento el concepto se refiere a «cualquier persona fisica o juridi-
ca, asi como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestata-
rios de servicios, comerciantes o consumidores».
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Habida cuenta de que el Reglamento de ejecucién no contiene
ninguna disposicion al respecto, en desarrollo del referido art. 40, el
Presidente de la Oficina (OAMI) ha dictado la Comunicacién n.° 2/09,
de 9 de noviembre relativa a las observaciones formuladas en virtud
del art. 40 del Reglamento sobre la marca comunitaria, con el fin de
proporcionar a los usuarios orientaciéon sobre cémo tramitara la ofi-
cina sus observaciones'’.

Hay que distinguir por tanto, estas observaciones de terceros (so-
bre la registrabilidad de la marca), del procedimiento de oposicién
que vamos a tratar a continuacién'®.

3. Procedimiento de oposicién

De acuerdo con el art. 9.3, el derecho conferido por una marca
solo podra oponerse a terceros a partir de la fecha de publicacion
del registro. No obstante, determinados actos juridicos (cesion,
constitucion de derechos reales o licencias) seran oponibles antes de
la inscripcién de la marca si los terceros hubieran adquirido dere-
chos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos
(art. 23.1 del RM). No entramos en el analisis de la referida oponibi-
lidad pues se rige por el Derecho del Estado miembro del titular de
la marca (art. 23.3 del RM).

En el supuesto de que un tercero solicite a la OAMI que rechace
una solicitud de marca europea por concurrir alguno de los motivos
de denegacion «relativos» (del art. 8 del RM)'°, se inicia una suerte
de incidente dentro de procedimiento de registro. Se trata de un pro-
cedimiento regido por el principio contradictorio, del que va a cono-
cer un 6rgano colegiado especializado denominado «Divisién de

17 La OAMI extendera un justificante al «observador» y le informa de que las ob-
servaciones se van a comunicar al solicitante. Pero en la medida en que no adquiere
la condicién de parte, no se le informara del desarrollo posterior de cualquier posible
nuevo examen de la solicitud.

¥ La Comunicacion n.° 2/09 se encarga de precisar que no se admitiran observa-
ciones sobre motivos de denegacién absolutos planteados en el procedimiento de
oposicion.

19 Estos son: cuando la marca para la que se solicita el registro sea idéntica a la
marca anterior y los productos o servicios para los que se solicita la marca sean idén-
ticos a los productos o servicios para los cudles esta protegida la marca anterior; o
cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusién por
parte del publico en el territorio en el que esté protegida la marca anterior (lo que
incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior).
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Oposicién» (art. 132 del RM). Este procedimiento consta de las si-
guientes fases:

a) Presentacion del escrito de oposicion

El escrito oponiéndose al registro de la marca debe presentarse
ante la OAMI de forma motivada en el plazo de tres meses a partir
de la publicacién de una solicitud de marca europea (art. 41 del
RM). La presentacion puede hacerse por correo o fax, —en cuyos ca-
sos existe un formulario disponible, aunque no obligatorio?*- o bien
on line. En todo caso, su eficacia queda condicionada al pago de la
tasa. El contenido especifico del escrito de oposicién viene recogido
en la Regla 15 del Reglamento de ejecucion, debiendo en todo caso

exponer los motivos de denegacién relativos que afectan a la solici-
tud?'.

La OAMI informari al solicitante de que ha sido presentado escri-
to de oposicién dandole copia de los documentos del expediente.

En el caso de que el escrito de oposicién esté en una lengua dife-
rente a la lengua de la solicitud y a la segunda lengua indicada en el
procedimiento, la parte que haya presentado oposicion dispondra del
plazo de un mes desde la expiraciéon del referido plazo de tres meses,
para enviar la traduccién a la OAMI, pues en otro caso no se admitira
la oposicion (Regla 16 del Reglamento de ejecucion)??.

Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Primera instan-
cia, de la lectura conjunta del art. 42 del Reglamento 40/94 (actual
art. 41 del RM) junto con las Reglas 16 y siguientes del Reglamento

20 E] caracter no obligatorio del formulario oficial ha sido corroborado por la ju-
risprudencia, vid., sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de enero de
2007, Calavo Growers, Inc. c. OAMI-Luis Calvo Sanz, asunto T-53/05.

2 En la misma sentencia citada (Calavo Growers), el Tribunal se pronuncia sobre
los requisitos necesarios para la admisibilidad de la oposicién distinguiendo entre
«motivacién» y «hechos, pruebas y observaciones», concluyendo que si bien la moti-
vacién de la oposicién es un requisito necesario para su admisibilidad, la aportacién
de hechos, pruebas y observaciones es solo facultativa.

22 A diferencia de lo que sucede con las irregularidades relativas al escrito de
oposicién, respecto a las cuales la OAMI concedera un plazo de dos meses para su
subsanacion, la jurisprudencia ha sefialado que la Divisién de Oposicion de la OAMI
«no estaba en absoluto obligada a advertir a la demandante de la irregularidad que
suponia el hecho de que no hubiera aportado la traduccién de las pruebas acredita-
tivas de la notoriedad de sus marcas anteriores, puesto que esta falta de traduccion
no vulnera ninguna de las disposiciones del Reglamento...», Sentencia del Tribunal
de Primera instancia de 11 de julio de 2007, Flex Equipos de Descanso, asunto
T-192/04 (apartado 56).
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de ejecucion, se desprende que el legislador establece una distincién
entre los requisitos que debe cumplir el escrito de oposicién, que
constituyen requisitos de admisibilidad de la oposicién, y la alegacion
de los hechos, la aportacién de pruebas y la presentacién de observa-
ciones y documentos acreditativos en apoyo de la oposicién, que for-
man parte de la sustanciacion de ésta?s.

b) Examen de admisibilidad por la OAMI

También con relacién al escrito de oposiciéon pueden darse dos ti-
pos de inadmisibilidades, que son contempladas tinicamente en el
Reglamento de ejecuciéon (Regla 17):

1. Inadmisibilidad debida a irregularidades absolutas, que no pue-
dan subsanarse una vez finalizado el plazo de oposicién
(Regla 15 apartado 2, letras a), b) y ¢)). En estos casos, si no se
hubieran subsanado antes de que expire el plazo de oposicién,

la OAMI rechazara la oposicién?.

2. Inadmisibilidad por irregularidades relativas, que puedan sub-
sanarse. La OAMI invitara a la parte que haya presentado oposi-
cién a subsanarlas en el plazo de dos meses, y en caso de no

realizarse no se admitira la oposicién®.

c) Periodo de reflexion

Admitida la oposicién, la OAMI informara a las partes de que el
procedimiento de oposicién se considera iniciado y éstas dispondran
de un plazo de dos meses para negociar un acuerdo y terminar el pro-

23 Sentencia del Tribunal de Primera instancia de 13 de julio de 2002, Chef Revival
USA c¢. OAMI Massagué Marin, asunto T-232/00 (apartado 31).

24 La jurisprudencia ha matizado al respecto que si bien en el procedimiento de
oposicion el solicitante de una marca comunitaria no puede cuestionar la validez de
la marca anterior invocada en oposicién alegando que su registro incurre en un mo-
tivo de prohibicién absoluto, la OAMI si «tiene la facultad paralelamente al procedi-
miento de oposicién, de reabrir el procedimiento de examen para verificar la eventual
existencia de tal motivo», Sentencia de la Tribunal de Primera Instancia de 18 de
octubre de 2007, de 18 de octubre de 2007, Ekabe International c. OAMI-Ebro Puleva,
S.A., asunto T-28/05.

25 El Tribunal de Primera Instancia ha precisado que lo anterior no excluye que
durante la fase de examen en el procedimiento de oposicién, la OAMI pueda tomar
en consideraciéon hechos notorios, es decir, aquéllos que cualquier persona puede
conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles,
Sentencia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros ¢. OAMI, asunto T-195/02
(apartado 29), y en el mismo sentido, sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla c.
OAMI, asunto T-215/03 (apartados 44 y 45).
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cedimiento sin incurrir en costes adicionales. A peticién de ambas
partes y antes de que expire el plazo, éste podra ser prorrogado hasta
un total de 24 meses (Regla 18 del Reglamento de ejecucion).

El RM recoge el derecho de solicitante de retirar su solicitud de
marca europea o limitar la lista de productos o servicios a que se re-
fiera. Ahora bien, si esto se produce una vez presentada oposicién,
habra que informar al oponente de la terminacién del procedimiento
de oposicién, en el primer caso, o de la restriccion de la solicitud, en
el segundo, para que manifieste si mantiene la oposicion.

d) Examen de la oposicion

Es la fase verdaderamente contradictoria del procedimiento pues
en ella concurren dos o mas interesados con posiciones enfrentadas.
Las partes pueden presentar observaciones y pruebas en el plazo fija-
do por la OAMI. En primer lugar, se ofrecera al oponente la oportuni-
dad de presentar hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su
oposicién (pruebas de la existencia, validez y ambito de proteccién de
su marca o su derecho anterior). El RM no establece plazo y es el Re-
glamento de ejecucion el que concreta el plazo, en un minimo de dos
meses (Regla 19).

Posteriormente, la OAMI invitara al solicitante a presentar ob-
servaciones respondiendo al oponente «dentro del plazo por ella
determinado» (Regla 20 del Reglamento de ejecucién), y por ulti-
mo el oponente puede hacer comentarios a las observaciones del
solicitante. Tampoco en este caso se especifica el plazo, dejando a
la OAMI la fijaciéon del mismo. La Regla 19.3 del Reglamento de
ejecucion exige también que las pruebas se presenten en la lengua
del procedimiento o que vayan acomparfadas de traduccién, que
habra que presentarse dentro del mismo plazo establecido para la
presentacion del documento original. El Tribunal de Primera ins-
tancia justifica esta exigencia en «la necesidad de respetar al prin-
cipio de contradiccién asi como la igualdad de armas entre las
partes»2°,

A lo anterior se une la posibilidad, prevista en el RM, de que la
OAMI «si lo juzgara ttil» invite a las partes a una conciliacién (apar-
tado 4 del art. 42).

La OAMI se basara para su resolucién en las pruebas de que dis-
ponga en funcién de lo aportado por una u otra parte.

26 Sentencia del Tribunal de Primera instancia de 13 de julio de 2002, Chef Revival
USA c¢. OAMI Massagué Marin, asunto T-232/00 (apartado 42).
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e) Solicitud de prueba de uso

En el turno que le corresponde para presentar observaciones, el
solicitante para tratar de demostrar que la marca europea solicitada
no entra en conflicto con ninguno de los derechos en que se basa la
oposicién, podra pedir que el oponente presente una prueba de uso
(art. 42.3).

A este fin, la OAMI concedera un plazo (determinado por ella) al
oponente para que presente pruebas del uso efectivo de la marca an-
terior en el curso de los cinco afos anteriores a la publicacién de la
solicitud. Si no las presenta en el plazo concedido o éstas se conside-
ran insuficientes, se desestimara la oposicién?.

f) Finalizacion del procedimiento de oposicién

Como hemos dicho, es la Divisién de Oposicion la que debe dictar
una resolucién sobre la oposiciéon planteada, estimandola o desesti-
mandola en todo o en parte?$, en virtud de lo que haya quedado pro-

bado.
La estimacién de la oposicién supone la denegacién del registro.

Una vez que sea firme la resolucién de la OAMI se procedera a su
publicacién y sera recurrible ante la Sala de recurso.

4. Finalizacion: registro de la marca

En aquellos casos en que bien no se hayan presentado objeciones
o se hayan retirado, bien no se haya presentado oposicién o se ha
desestimado, una vez transcurridos los plazos previstos en cada caso
se procedera a la inscripcion de la marca solicitada en el Registro de

27 Con relacién a la presentacién de pruebas de uso de la marca anterior después
de la expiracién del plazo establecido al efecto, la jurisprudencia lleva a cabo una
interpretacion restrictiva del RM (art. 42.2) pues no deja a la OAMI margen de apre-
ciacién debiendo en todo caso desestimar la oposiciéon, Vid., Sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L'Oréal c. OAMI-Revlon, asunto
T-112/03. En el mismo sentido se pronuncia en la sentencia Ruppert, ya citada (apar-
tados 47 a 52).

28 Habra desestimacion parcial de la oposiciéon cuando la OAMI considere que la
incompatibilidad entre la solicitud de marca y los derechos prioritarios se produce
unicamente en relacién con algunos de los productos o servicios para los que se
solicité el registro de la marca, en cuyo caso se desestimara el registro solo respecto
a esos productos o servicios, FERNANDEZ-LASQUETY QUINTANA, J., op. cit.,
pag. 675.
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marcas comunitarias. El registro quedara supeditado en todo caso al
abono de la tasa correspondiente, pues si no se abonara se considera-
ra retirada la solicitud (art. 45 del RM).

La marca se publicara en la parte B) del Boletin de Marcas comu-
nitarias (Regla 23 del Reglamento de ejecucién).

La OAMI expedira al titular de la marca un certificado de registro
en el que figuren las inscripciones realizadas asi como una declara-
cién que certifique que tales inscripciones han sido asentadas en el
Registro (Regla 24 del Reglamento de ejecucioén).

Como bien ha sefialado MORENILLA ALLARD, la legislacion
europea sobre registro de marcas no prevé la posibilidad de acto
presunto, otorgando efectos positivos o negativos al silencio de la
OAMI. Se le impone a ésta la obligaciéon de resolver por escrito y
motivadamente, de modo que su retaso tnicamente jugara en per-
juicio del interesado que no podra sino esperar al resultado de la
resolucion?.

El registro de la una marca europea tiene una vigencia de diez
anos, por lo que si bien el procedimiento estudiado finalizada con
el registro de la misma, éste queda condicionado a la renovacion a
instancias del titular de la marca conforme a los tramites y plazos
establecidos en el art. 47 del RM?*°. En caso contrario, la OAMI
declarara expirado el registro, informando de ello al titular de la
marca.

El procedimiento expuesto no varia en lo esencial para los supues-
tos en que lo que se pretenda registrar sea una marca colectiva. Los
legitimados en estos casos son las asociaciones de fabricantes, pro-
ductores, prestadores de servicios o comerciantes con capacidad para
ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos y actuar
procesalmente, asi como las personas juridicas de derecho publico
(art. 66 del RM). El tnico requisito adicional que exige el Reglamento
al solicitante de una marca colectiva es la presentacién de un regla-
mento de uso en el plazo establecido (art. 67).

2 Vid., MORENILLA ALLARD, P, op. cit., pags. 88 y 89.

30 Estos son: solicitud por el titular de la marca o por persona autorizada dentro
del plazo de seis meses antes de la expiracion del registro (periodo en que la marca se
encuentra protegida), y abono de las tasas correspondientes. El proceso finalizara
con el registro de la renovacién que surtira efecto al dia siguiente al de la fecha de
expiracion del registro. El art. 47 del RM es desarrollado por la Regla 30 del Regla-
mento de ejecucién.
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C. Procedimientos de anulacion de una marca

Ademas del procedimiento de registro de marcas europeas, el RM
recoge otros procedimientos administrativos, en los que la OAMI
vuelve a ser la autoridad administrativa de referencia. Nos referimos,
en primer lugar, a los procedimientos de extincién del derecho sobre
la marca europea que parten del necesario registro de la marca, pero
tienen disefiado un cauce procedimental especifico. Las formas de
extincidon del derecho sobre la marca son, ademas de la renuncia —de-
claracién unilateral del titular que debe comunicarse por escrito a la
OAMI-, la caducidad y la nulidad, cuyos procedimientos tratamos a
continuacion.

1. Procedimiento de caducidad

En via administrativa, la caducidad de los derechos del titular de
una marca europea puede declararse mediante resolucién del 6rgano
competente de la OAMI3!.

El procedimiento debe iniciarse siempre a instancia de parte, por
cualquiera de los legitimados que, en funcién de las circunstancias
concurrentes, vienen concretados en el art. 56 del RM. El Reglamen-
to de ejecucion desarrolla los extremos que debe contener la solicitud
(Regla 37). Para su presentacion se dispone de un formulario facul-
tativo.

El RM exige que la solicitud esté motivada (art. 56.2) con funda-
mento en alguna de las causas del art. 51 del RM. Para las marcas
colectivas se aplican ademas las causas de caducidad establecidas en
el art. 73 del RM.

Para que la presentacién sea valida habra que acompanarla del
pago de la tasa correspondiente. En caso de no hacerlo, y tras invitar al
solicitante de la caducidad al pago en el plazo que determine la OAMI,
la solicitud de caducidad se considerara no presentada (Regla 39 del
Reglamento de ejecucién). Otro requisito de validez es la traduccién
de la solicitud y de las pruebas justificativas a la lengua del procedi-
miento. Para la presentacion de la traduccién, el solicitante de la ca-
ducidad dispone del plazo de un mes, en el primer caso, y de dos
meses, en el segundo. El Reglamento de ejecucion establece que en
caso de incumplimiento se rechazara la solicitud (Reglas 38 y 39).

31 De conformidad con el art. 51 del RM, la caducidad de una marca europea tam-
bién puede declararse por resolucién judicial que resuelva una demanda de reconven-
cién formulada en un proceso civil por violaciéon de marca (art. 100 RM).
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Las solicitudes que se consideren admisibles se notificaran al titu-
lar de la marca, invitandole a la presentacién de observaciones en el
plazo que establezca la OAMI.

Se inicia aqui una fase contradictoria dirigida por la OAMI en la
que tanto al titular de la marca como al solicitante de la caducidad
se les da tramite para alegar y probar sus respectivos derechos. Del
mismo modo que en el procedimiento de oposicién, la OAMI podra
invitar a las partes a una conciliacién, «si lo juzgara util» (art. 57.4
del RM).

Dentro de la OAMI, la competencia para resolver las solicitudes de
caducidad corresponde a las Divisiones de Anulacién (art. 134 del
RM). Asi, en funcién de lo que haya sido probado, la resolucién decla-
rara caducados, total o parcialmente los derechos del titular de la
marca o desestimara la solicitud de caducidad.

Dispone el RM que los efectos de la caducidad se producen desde
la fecha de la solicitud de la caducidad, de modo que si prospera el
procedimiento significa que desde la fecha de tal solicitud la marca
no produjo los efectos senialados en el Reglamento (art. 55.1).

2. Procedimiento de nulidad

Igualmente, las Divisiones de Anulacién de la OAMI son las com-
petentes para declarar la nulidad de una marca europea tras la solici-
tud de los terceros legitimados al efecto que estimen que concurren
motivos de nulidad absolutos (art. 52 del RM) o relativos (art. 53). En
el caso de marcas colectivas se afiaden a las anteriores las causas de
nulidad recogidas en el art. 74 del RM*.

La jurisprudencia ha establecido que el art. 74.1 del Reglamento
40/94 (actual art. 76.1 del RM) se aplica igualmente a los procedi-
mientos de nulidad basados en una causa de nulidad relativa por lo
que la OAMI no estd obligada a examinar de oficio hechos que no
hayan sido alegados por las partes?®.

32 Que la marca hubiera sido registrada en contra de lo dispuesto en el art. 68, es
decir, cuando no cumpla los requisitos exigidos para el registro de marcas colectivas,
incluida la presentacién de un reglamento de uso en el plazo establecido o éste fuera
contrario al orden publico, asi como cuando se corra el riesgo de inducir al publico a
error sobre el caracter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la
impresion de ser algo distinto de una marca colectiva.

33 Auto del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2007, Teletech, asunto C-312/05.
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El desarrollo del procedimiento es idéntico al de los supuestos de
caducidad, exigiéndose los mismos requisitos de pago de la tasa, y
traduccion a la lengua del procedimiento en caso de no estarlo.

La resolucién final declarara la nulidad total o parcial de la marca
para los productos o servicios de que se trate o desestimara la solici-
tud de nulidad (art. 57.5 del RM). Sin embargo, a diferencia de la ca-
ducidad, los efectos de la decisién que estime la nulidad son retroac-
tivos, lo que significa que desde el principio la marca carecié de los
efectos sefialados en el Reglamento (art. 55.2).

D. Procedimientos de revision ante las salas de recurso

Estamos ante uno de los pocos casos en que esta regulado en el
Derecho Administrativo de la Unién Europea un recurso administra-
tivo previo a la via judicial. En efecto, el Reglamento de Marcas regu-
la las denominadas «Salas de Recurso»3* en cuanto instancia interme-
dia entre la autoridad administrativa, —que dirige el procedimiento y
adopta una resolucién-, y los érganos judiciales -competentes para el
conocimiento de los recursos jurisdiccionales establecidos en los Tra-
tados—. Pues bien, de acuerdo con lo previsto en el art. 135, las Salas
de Recurso van a conocer de los recursos administrativos interpues-
tos contra cualquier resolucién dictada por los inspectores, las divi-
siones de oposicion, la divisién de administracién de marcas y cues-
tiones juridicas y las divisiones de anulacién.

El procedimiento esta regulado en los articulos 58 a 64 del RM y
en las Reglas 48 a 51 del Reglamento de ejecucién, bajo la denomina-
cién «procedimiento de recurso». Los aspectos organizativos de la
Sala se contienen en el Reglamento (CE) n.° 216/96 de la Comisién

3 En cuanto a las Salas de Recurso, el art. 135 del RM dispone que «adoptaran
sus resoluciones en composicién de tres miembros. Al menos dos de dichos miem-
bros serdn juristas». Sin embargo en algunos casos especiales, determinados en fun-
cién de la dificultad de las cuestiones de derecho, la importancia del asunto o las
circunstancias particulares que lo justifiquen, «las resoluciones se adoptaran en
composicién de sala ampliada, presidida por el presidente de las salas de recurso,
mientras otros, caracterizados por la ausencia de dificultad de las cuestiones de dere-
cho o de hecho planteadas, la importancia limitada del caso concreto o la ausencia
de otras circunstancias particulares, seran competencia de un solo miembro que de-
bera ser jurista». Ademas el RM pretende garantizar la independencia tanto del pre-
sidente como de los miembros de las Salas de recurso. A este fin no estaran sujetos en
sus decisiones por instruccién alguna, ni podran ser examinadores ni miembros de
las divisiones de oposicion, de la divisiéon de administracion de marcas y de cuestio-
nes juridicas, ni de las divisiones de anulacién (art. 136).

© UNED. Revista de Derecho UNED, nam. 16, 2015 825



SUSANA VINUALES FERREIRO

por el que se establece el reglamento de procedimiento de las Salas de
Recurso de la OAMI*.

Estan legitimadas para interponer el recurso cualesquiera de las
partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas y sélo contra reso-
luciones que pongan fin al procedimiento, no contra las provisionales,
excepto que la propia resolucién contemple la posibilidad de un re-
curso independiente (art. 58.2). Sefiala el RM que aquellos otros que
hayan sido parte en el procedimiento, seran de oficio parte en el pro-
cedimiento de recurso.

En cuanto a los plazos, el Reglamento hace distincién entre el pla-
zo para la interposicion, que fija en dos meses desde la notificacién de
la resolucion, y el plazo para la alegacién de los motivos en que se
basa el recurso, que sera de cuatro meses desde la notificacién de la
resolucion (art. 60), distinguiendo por tanto, la mera presentacién del
recurso de su fundamentacién.

Se interpondra por escrito dirigido a la OAMI. En todo caso, su
validez esta condicionada al pago de la tasa de recurso.

El Reglamento de ejecucion ha introducido un tramite de subsa-
nacién de irregularidades, pero siempre que se lleven a cabo dentro
de los plazos referidos, pues en otro caso la Sala de Recurso lo decla-
rara inadmisible (Regla 49).

En el caso de que solo haya una parte implicada (casos ex parte),
la instancia lo estimara si lo tuviera por admisible y fundado. En caso
contrario, debera remitirse a la Sala de Recurso sin pronunciamiento
sobre el fondo (art. 61 del RM).

Si hubiera mas de una parte implicada (casos inter partes), la ins-
tancia lo estimara siempre que la otra parte lo acepte en el plazo de
dos meses desde la recepcién de la notificacién. En caso de que no lo
acepte o bien que la instancia no tuviera el recurso por admisible y
fundado en el plazo de un mes desde que ha recibido el escrito moti-
vado, lo remitira a la Sala de Recurso sin pronunciamiento sobre el
fondo (art. 62 del RM).

3 DO L 28 de 6.2.1996. Este Reglamento ha sido modificado posteriormente por
el Reglamento (CE) n.° 2082/2004 de la Comisién, de 6 de diciembre de 2004. Hay
que sefialar al respecto que el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso
no ha sido adaptado al RM, por lo que las referencias a los articulos del RM que
aquél contiene deben entenderse hechas a los articulos que correspondan seguin la
nueva numeracion.
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Durante la fase de examen del recurso, la Sala invitara a las par-
tes, las veces que sea necesario, y en el plazo que les fije, a formular
observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre
las comunicaciones de otras partes (art. 63 del RM).

El recurso se resuelve mediante resolucién de la Sala de Recurso,
que debera reunir una serie de requisitos de forma contemplados en
la Regla 50 del Reglamento de ejecucion, entre los que se exige la mo-
tivacion®.

Cuando la Sala resuelva un recurso contra una resoluciéon que
ponga fin a un procedimiento de oposicion, el Tribunal de Primera
instancia ha puntualizado que «la Sala de Recurso solo puede fundar
su resolucion en los motivos de denegacion relativos que la parte in-
teresada haya invocado, asi como en los hechos y pruebas correspon-
dientes presentados por las partes®.

Con caracter general la jurisprudencia ha reconocido de manera
reiterada la continuidad funcional que existe entre las distintas unida-
des de la OAMI y las Salas de Recurso, de la que se desprende que en
el marco del nuevo examen que éstas deben hacer de las resoluciones
adoptadas en primera instancia por aquéllas, estan obligadas a basar
su resolucién en todos los elementos de hecho o de derecho que las
partes hayan alegado bien ante la unidad que ha resuelto en primera
instancia, bien en el procedimiento de recurso. Por tanto, el control
ejercido por estas Salas no se limita a la legalidad de la resolucién
impugnada sino que implica una nueva apreciacion del litigio en su
conjunto. Sin embargo, como bien se encarga de aclarar el Tribunal
de Primera instancia, esto «no puede ser interpretado en el sentido de
que se concede a quien interpuso dicho recurso un nuevo plazo para
presentar hechos y pruebas en apoyo de su oposicién»*.

36 Otros aspectos que deberd incluir la resolucién son: declaracién de haber sido
dictada por la Sala de Recurso, fecha, nombre del Presidente y otros miembros de la
Sala que hayan participado, nombre del agente competente de la Secretaria, nombres
de las partes y sus representantes, declaracion de las cuestiones sobre las que se va a
fallar, resumen de los hechos y el fallo, incluyendo el pronunciamiento sobre las costas.

37 En cuanto a los criterios de aplicacién de un motivo de denegacién relativo o de
cualquier otra disposicién invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las
partes, sefiala el Tribunal que forman parte de los elementos de Derecho sometidos al
examen de la OAMI. Puede suceder que la OAMI se vea en la obligacion de resolver
una cuestion de derecho que no haya sido alegada por las partes, si su resolucién es
necesaria para garantizar la aplicacién correcta del Reglamento respecto a los moti-
vos y solicitudes presentados por las partes, Sentencia del Tribunal de Primera ins-
tancia de 1 de febrero de 2005, Spag c. OAMI, asunto T-57/03 (apartado 21).

38 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de noviembre de 2007, SAE-
ME c. OAMI, asunto T-407/04 (apartados 49 a 52).
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Una vez dictada la resolucion, la Sala de Recurso podra ejercer las
competencias ejecutivas de la instancia, o devolver el asunto a la ins-
tancia para su ejecucién (art. 64 del RM).

Las resoluciones de la Sala de Recurso son recurribles ante el Tri-
bunal General en el plazo de dos meses desde la notificacion de la
resolucion (art. 65 del RM). Hay que sefialar en este punto, que ante
una peticién anulatoria o modificatoria de un acto administrativo
dictado por una Sala de Recurso, la ejecucion de la decisién que esta
siendo objeto de revisién quedara en suspenso hasta que se dicte una
sentencia firme¥.

III. VALORACION GLOBAL DEL REGIMEN PROCEDIMENTAL
SOBRE MARCAS EUROPEAS: ;ESTAN SUFICIENTEMENTE
GARANTIZADOS LOS DERECHOS ESENCIALES DE LAS
PARTES?

A través de las lineas que anteceden ha podido constatarse que el
Derecho de la Unién Europea cuenta con una regulacién exhaustiva
de los procedimientos administrativos en materia de marcas euro-
peas, vinculante para el 6rgano administrativo, en este caso la OAMI.
Hemos podido comprobar como y en que medida los derechos esen-
ciales de los particulares estan reconocidos y se garantizan a los inte-
resados en el procedimiento. Y en este sentido hemos ido resaltando
algunos aspectos positivos pero también otros negativos, es decir, las
virtudes y deficiencias de la regulacion.

Pretendemos ahora ofrecer una visién de conjunto que nos per-
mita obtener una valoracién global de la calidad de los procedimien-
tos estudiados desde la 6ptica de los derechos de las partes en el
procedimiento.

Para una aproximaciéon mas rigurosa a la materia, tenemos que
distinguir entre el respeto y garantia de los derechos fundamentales
de caracter procedimental, que son principalmente los proclamados
en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unién Eu-
ropea, de aquellos otros que, si bien no estan configurados como de-
rechos fundamentales, su realizacion es también garantia del respeto
a los derechos fundamentales y, en todo caso, de una buena adminis-
tracién en el marco del procedimiento administrativo debido.

% Vid., FERNANDEZ-LASQUETY QUINTANA, J., op. cit., pags. 688 y ss.
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A. Derechos fundamentales de caracter procedimental

1. Derecho de audiencia

Del estudio realizado se desprende que en los procedimientos de
marcas europeas aparece consagrado el derecho de audiencia de los
interesados en el procedimiento no solo como facultad instructora de
la OAMI -a que se refiere el art. 78. 1 a)- sino como auténtico derecho
que vincula al 6rgano administrativo en su resolucién, y por tanto
como expresion del mas general principio de defensa.

Como hemos visto, se recoge de forma general en el art. 75 del RM
al disponer que las resoluciones «solo podran fundarse en motivos res-
pecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse». Y se recono-
ce no solo al solicitante, sino también a otros posibles intervinientes en
los procedimientos, como los terceros titulares o solicitantes anteriores
que llegan a ser partes en el procedimiento de oposicion.

La jurisprudencia mantiene en este sector su doctrina general so-
bre el derecho de audiencia, y la extiende a las resoluciones de las
Salas de Recurso*, si bien matiza que dicho derecho se extiende a
todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el funda-
mento de la resolucién, pero no a la posicién final que la Administra-
cién debe adoptar»*!.

2. Motivacién de las decisiones

El RM exige con caracter general la escritura y la motivacién para
todas las resoluciones de la OAMI. Tal exigencia se reitera en el Regla-

40 En la sentencia de 21 de octubre de 2004, el Tribunal de Justicia, sefiala que «en
caso de obtener de oficio los elementos de hecho destinados a servir de fundamento
de su resolucioén, la Sala de Recurso de la OAMI esta obligada a comunicarlos a las
partes para que puedan exponer sus observaciones», caso KWS Saat ¢. OAMI, asunto
C-447/02 (apartado 43). En el mismo sentido, sentencia del Tribunal de Primera Ins-
tancia de 20 de noviembre de 2007, Tegometall International AG c. OAMI, asunto
T-458/05 (apartado 43).

41 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi c.
OAMI, asunto T-16/02 (apartado 75), y Sentencia Kustom Musical, citada (apartado
27). Un ejemplo de violacién del derecho a ser oido, traido a colacién por la doctrina
lo encontramos en la sentencia ya citada del caso Kustom Musical, que tras analizar
diversos extremos llega a la conclusién de que «la denegacién de la marca solicitada
contenida en la resolucién impugnada se basa en elementos de hecho que no fueron
comunicados a la demandante con caracter previo a su adopcién». Entiende el Tribu-
nal que la mera comunicacién al solicitante de una marca de las direcciones de los
enlaces de Internet sin la provisién de las copias impresas de las paginas, puede cons-
tituir una violacién del derecho a ser oido, Vid., FERNANDEZ-NOVOA, C., GARCIA
VIDAL, A., FRAMINAN SANTAS, J., op. cit., pag. 388.
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mento de ejecucion como requisito formal de las resoluciones de la
OAM]I, incluidas las de las Salas de Recurso. Asi, la Regla 52 dispone
que «las resoluciones de la Oficina deberan formularse por escrito y
estar motivadas». A lo anterior afiade la exigencia de notificacion a las
partes con indicacién de todos los extremos relativos a la impugnabi-
lidad de la resolucién.

A nuestro juicio, la motivaciéon va mas alld de un mero requisito
formal, para ser un verdadero elemento sustancial del contenido de la
decision, mas ain, como se ha dicho, cuando el propio RM vincula
dicha motivacién a las alegaciones de las partes (las resoluciones ...
«solo podran fundarse en motivos respecto de los cuales las partes
hayan podido pronunciarse», art. 75).

Como en otros sectores, también en los procedimientos en materia
de marcas, la jurisprudencia de la Unién Europea se ha pronunciado
sobre la obligaciéon de la Administracién Europea (en este caso, la
OAMI) de motivar sus decisiones. Asi, en un recurso interpuesto con-
tra una resolucién de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, el Tribu-
nal de Primera instancia insiste en que la finalidad de la motivacién
es «proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber
si esa decision esta fundada y permitir al juez comunitario controlar
su legalidad»*2.

42 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut
fiir Lernsysteme GmbH c¢. OAMI, asunto T-388/00 (apartado 59). Encontramos entre
la jurisprudencia ejemplos tanto de motivacién insuficiente como suficiente. En el
primer sentido, la doctrina ha destacado la Sentencia citada Kustom Musical c.
OAMI. En ella, el Tribunal de Primera Instancia, tras exponer su doctrina general
sobre la finalidad de la obligacién de motivar las decisiones administrativas e identi-
ficarla con la obligacién recogida en el art. 253 TCE (actual art. 296 del TFUE) viene
a concluir que en el caso de autos la resolucién de la OAMI viola tal obligacién im-
puesta en el Reglamento de marcas, basando dicho razonamiento en que «la comu-
nicacién de elementos facticos que constituyen el fundamento de una resolucién de
la Sala de Recurso, en forma de enlaces de Internet inaccesibles en la fase de instruc-
ci6én del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, o en forma de enlaces
accesibles cuyo contenido ha cambiado tras su analisis por el examinador o la Sala
de Recurso, no constituye motivacion suficiente en el sentido de la jurisprudencia».
De forma contraria, en la sentencia Ruppert Stiftung & CO. Handels-Kg c¢. OAMI, el
Tribunal entiende —ante la alegacién de la demandante por la que manifiesta que la
OAMI no indica en ningtin momento los motivos por los que le fue denegada la soli-
citud de prérroga del plazo senalado para la presentacién de pruebas del uso de las
marcas anteriores—, que la resolucién denegatoria «podia limitarse a declarar la falta
de motivos validos para justificar una prérroga, lo que bastaba para que la deman-
dante pudiera comprender los motivos por los que su solicitud habia sido denegada»,
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2007, asunto
T-86/05 (apartados 30 a 32).
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3. Ausencia de regulacion del plazo méaximo en el que debe resolverse
el procedimiento ni de las consecuencias del silencio administrativo

Un aspecto importante que queremos resaltar es la falta de regula-
cién expresa en los procedimientos estudiados del plazo maximo de
que dispone el 6rgano administrativo para tramitar el procedimiento
y dictar una resolucién. Tal situacién no presenta problema cuando la
Oficina procede al registro de la marca. En estos casos, el reconoci-
miento de la marca se produce con la inscripcién de la marca solici-
tada en el Registro de Marcas.

Sin embargo, en los supuestos de denegacién del registro (por
ejemplo, por la estimacion de la oposicién) no esta previsto un plazo
concreto al que esté sujeto el 6rgano administrativo. Y en la medida
en que no existe en el Derecho procedimental europeo una regulacién
general, uniforme y sistematica del silencio administrativo, la resolu-
cién tardia de la OAMI solo jugara en perjuicio del solicitante.

4. Derecho al uso de las lenguas previstas en los Tratados

Llama la atencién el nivel de detalle en la regulacién contenida
tanto en el RM como en el Reglamento de ejecucion, respecto a las
lenguas que pueden utilizarse en los procedimientos administrativos
sobre marcas europeas.

En este sentido, hay que distinguir entre las solicitudes de marca
europea, que podran presentarse en cualquiera de las lenguas oficia-
les de la Unién Europea, de los tramites de oposicién, caducidad o
nulidad que se llevaran a cabo en una de las lenguas de la OAMI*. De
modo que, por una parte el solicitante debera indicar una segunda
lengua, de entre las lenguas de la oficina, de la que acepta su uso para
los procedimientos de oposicién, caducidad o nulidad, y por otra,
todo aquel que presente un escrito de oposicion, caducidad o nulidad,
que no esté en una lengua de la oficina, debera asumir la carga de la
traduccion a una de estas lenguas (art. 119 del RM).

Las disposiciones sobre las lenguas del RM son desarrolladas en el
Reglamento de ejecucioén a través de la concrecién de un sinfin de
supuestos posibles y excepciones, tanto en el procedimiento oral
como en el escrito, creando un mapa altamente enrevesado.

* Ya hemos anticipado que de acuerdo con el art. 119 del RM estas leguas son:
aleman, espaiiol, francés, inglés e italiano.
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Del conjunto de la normativa parece desprenderse que, si bien en
el acto de iniciacién del procedimiento se garantiza el derecho al uso
de las lenguas de la Unién Europea en las relaciones con la Adminis-
tracién europea, a lo largo del procedimiento y, en especial de cara a
los terceros y para determinados tramites perece que existen limita-
ciones econémicas al ejercicio de tal derecho, al tener que asumir el
interesado la carga de la traduccién.

Creemos que tales exigencias, no tanto suponen vulneracién del
derecho a dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los
Tratados y recibir una contestacién en esa misma lengua, pero si que
pueden dar lugar a situaciones de desigualdad entre unos ciudadanos
de la Unién Europea y otros, mas atn si se tiene en cuenta que el uso
de la lengua permitida en cada caso es un requisito de validez del
acto, pues en los casos en que sea necesaria la traduccién de un docu-
mento y ésta no se llevara a cabo dentro del plazo establecido al efec-
to, el documento se tendra por no presentado (Regla 98 del Regla-
mento de ejecucion).

B. Otros elementos y técnicas de procedimiento

Presentan también especial relevancia esas otras técnicas de pro-
cedimiento que en muchas ocasiones son determinantes del respeto
de los derechos fundamentales y que, en todo caso, una regulacién
deficiente o incompleta de las mismas puede generar obstaculos en el
correcto desarrollo del procedimiento. Destacaremos, en cada caso,
los aspectos positivos resaltando asimismo aquellos otros que podrian
incidir negativamente en los derechos de los administrados.

1. Deficiencias normativas

Si bien los procedimientos de marcas europeas cuentan con una re-
gulacién harto detallada, consideramos que del conjunto de la normati-
va estudiada se desprende una gran complejidad y falta de sistematica.

En efecto, por una parte nos encontramos con un exceso de regu-
lacién desde el punto de vista procedimental: un reglamento general
sobre marcas que desarrolla el procedimiento de registro de marcas
con bastante exhaustividad —aunque no de forma sistemética- y un
Reglamento ejecutivo de la Comisién, que no solo desarrolla el ante-
rior sino que vuelve a regular con absoluto nivel de detalle la totalidad
de los tramites, generando una gran confusiéon en aquellos aspectos
que no son del todo coincidentes.
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Por otra parte, hay que destacar las deficiencias de técnica legisla-
tiva detectadas, a las que ya nos hemos referido en la exposicién*. En
especial, determinadas por el hecho, ya aludido, de que que el Regla-
mento legislativo en vigor esté desarrollado por un reglamento ejecu-
tivo de fecha anterior, con la confusién que ello provoca en cuanto a
las remisiones a articulos que ya no cuentan con esa numeracion, o la
falta de actualizacién al nuevo texto, por ejemplo, del Reglamento de
procedimiento de las Salas de recurso.

2. Actuacion por medio de representante

El RM dedica su Titulo IX a recoger determinadas disposiciones
sobre cuestiones procedimentales, disposiciones que son reiteradas y
desarrolladas en el Reglamento de ejecucién.

A diferencia de otros procedimientos, la representacién esta am-
pliamente regulada en los que aqui estudiamos, que recogen disposi-
ciones detalladas sobre quiénes pueden ostentarla y como se ha de
acreditar ésta ante la OAMI.

Asi, por una parte, el RM establece los principios generales relati-
vos a la representacién asi como la delimitacion de quiénes pueden
ostentarla, que constaran en una lista de representantes autorizados
llevada por la OAMI (articulos 92 y 93). Por su parte, el Reglamento
de ejecucion se encarga de concretar todos los aspectos relativos a los
poderes de representacién, asi como las normas aplicables para deter-
minar la representacién en caso de varios solicitantes o varios terce-
ros oponentes (designacion de un representante comun). Se especifica
igualmente todo lo relativo a la modificacion de la lista de represen-
tantes autorizados (Reglas 75 a 78).

44 Asi, el Considerando Primero del RM estudiado sefala que con su aprobacién
se pretende «proceder a la codificaciéon» del Reglamento anterior. Subyace aqui la
idea de consolidar en un solo texto las diversas modificaciones de que fue objeto el
Reglamento anterior (40/94). Pues bien, por una parte, se deroga el Reglamento an-
terior, de modo que parece que nos encontramos ante un texto nuevo que, sobre la
base del precedente, ha ido incorporando las modificaciones producidas con poste-
rioridad. Sin embargo, en la propia redaccién se aprecian incongruencias. Por ejem-
plo, el art. 2 se dice que «se crea una Oficina de armonizacién del mercado interior
(marcas, disefios y modelos)» cuando tal Oficina viene funcionando para las marcas
comunitarias desde el ano 1994. Otro ejemplo de la falta de adaptacién de la redac-
ci6n al nuevo texto lo encontramos en el art. 25.4, que establece: «Diez afios después
de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.° 40/94, la Comisién elaborara un infor-
me acerca del funcionamiento del sistema de presentacién de solicitudes de marca
comunitaria..». Es obvia la incongruencia, pues no se puede expresar en futuro la
referencia a un momento en el tiempo que ya ha tenido lugar.
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La representacion sera obligatoria —salvo para la presentacion de
una solicitud de marca- para las personas fisicas y juridicas que no
tengan domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial
«efectivo y serio» en la Union, y facultativa para las que lo tengan.

Por otra parte, el Reglamento de Marcas contempla los supuestos
de registro de una marca a nombre del agente o representante del ti-
tular de la misma sin autorizacién de este ultimo, disponiendo que el
titular podra oponerse a que tal agente o representante utilicen la
marca sin su autorizacién o reivindicar que se ceda el registro a su
favor, a no ser que justifiquen su actuacién (arts. 11 y 18 del RM).

3. Cémputo, duracién y vencimiento de los plazos

Solamente el Reglamento de ejecucién contiene normas detalladas
sobre el cémputo, duracién y vencimiento de los plazos, asi como
sobre el vencimiento en casos especiales (Reglas 70 a 72).

Hay que destacar al respecto el margen de discrecionalidad de la
OAMI para la fijacién de diversos plazos —presentacién de observacio-
nes por el solicitante en el procedimiento de oposicion, o en el proce-
dimiento de caducidad, presentacién de una prueba de uso por el
oponente, entre otros—. Ahora bien, para estos casos la Comisién esta-
blece un plazo minimo y uno méximo. Asi, el plazo minimo de que
gozaran las partes interesadas en el procedimiento administrativo
ante cualquier notificaciéon de la OAMI, no podra ser inferior a un
mes cuando tengan su domicilio en el territorio de la Unién, o de dos
meses si no lo tienen, sin poder superar los seis meses (Regla 71).

En cuanto a la posible prérroga de los plazos en los casos en que
esté prevista, el Tribunal de Primera Instancia ha senalado que co-
rresponde a la parte que solicita la préorroga alegar las razones por la
que ésta se considera necesaria®.

4. Actos de comunicacién

En cuanto a los actos de comunicacion del érgano administrativo
-notificaciones— el RM recoge expresamente el deber de la OAMI de
notificar de oficio todas las resoluciones, asi como cualquier otra co-
municacién que abra un plazo o cuya notificacion esté prevista en el
Reglamento.

4 Sentencia de Ruppert citada y Regla 71 del Reglamento de ejecucion.
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Los procedimientos concretos para llevar a cabo las notificaciones
se desarrollan en el Reglamento de ejecucion. Estan previstos los si-
guientes: a) por correo mediante carta certificada con acuse de recibo,
que se considerara entregada al destinatario «el décimo dia siguiente al
de su envio por correo» y esta reservado para las resoluciones que con-
cedan un plazo para la interposicién de recurso, las citaciones y cuales-
quiera otros documentos que determine el presidente de la OAMI; b)
mediante entrega directa al destinatario en los locales de la Oficina; c)
mediante depdsito en un buzén de la Oficina, siempre que el destinata-
rio disponga de tal buzén, en cuyo caso se entendera practicada la no-
tificacion el quinto dia siguiente al del depésito; d) mediante telefax u
otros medios técnicos, teniéndose por realizada la notificacion el dia en
que la comunicacién se reciba en el fax del destinatario; y e) notifica-
cién mediante anuncio publico, cuando no se conozca la direccién del
destinatario o haya sido imposible practicarla por correo.

Las notificaciones también se pueden realizar a los representantes,
haciéndose al representante comun, o si se hubiesen designado varios
a cualquiera de ellos (Regla 67).

En caso de que se hayan producido irregularidades en la notifica-
cion, se tendra por fecha de notificacién aquélla que acredite la OAMI
como de recepcién (Regla 68).

Resulta llamativo que estando prevista la notificacién por correo
certificado con acuse de recibo, no se tenga por realizada la misma en
la fecha de recepcién del acuse sino que se haya tenido que introducir
un criterio que calcula el plazo de recepcién en funcién de un namero
de dias (10) transcurridos desde el envio. Sin embargo, en el caso de
envio por fax, dispone la norma que se tendra por realizada la notifi-
cacion el dia de la recepcion por el destinatario.

La conclusién que se alcanza a tenor de lo expuesto es la falta de
homogeneidad de los criterios de notificacién, no sélo respecto a pro-
cedimientos administrativos de otros sectores sino incluso dentro de
los propios procedimientos regulados en materia de marcas.

Por otra parte, bajo el término «comunicaciones» se hace referen-
cia a los actos que los interesados (solicitantes o terceros) dirigen a la
autoridad administrativa, siendo el principal, la solicitud de registro
de una o varias marcas europeas*.

4 Ya nos hemos referido a los diferentes medios previstos para la presentacién de
la solicitud. Con caracter general, los procedimientos para la realizacién de cualquier
comunicacioén se concretan en las Reglas 79 a 82 del Reglamento de ejecucién. Son
los siguientes: a) por escrito, presentando en la oficina por correo, entrega directa o
cualquier otro medio, el original firmado del documento de que se trate; b) mediante
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Uno de los aspectos positivos al respecto es la regulaciéon —aunque
solamente en el Reglamento de ejecucién- de la obligacion de la Ofi-
cina de expedir un acuse de recibo acreditativo de la presentacién,
como uno de los efectos derivados de la iniciacién del procedimiento.

5. Revocacién de la resolucién

Otro aspecto destacable de la regulacion estudiada es la prevision
—en este caso en el RM (art. 80)- de la revocacién de la resolucién o
anulacién de la inscripcion en los casos en que el 6rgano administra-
tivo (la OAMI) haya incurrido en error evidente, o incluso sin serlo, si
la inscripcién o el acto lesionan los derechos de la parte en el proce-
dimiento.

La revocacion puede plantearse de oficio por el 6rgano que ha
efectuado la inscripcién o ha adoptado la resolucién, o a instancia de
una de las partes en el procedimiento.

Hay que resaltar también que la norma prescribe un tramite de
audiencia antes de la adopcion de la resolucion, en el que se oira a las
partes asi como a los posibles titulares de derechos sobre la marca
europea inscritos en el registro.

El 6rgano administrativo dispone del plazo de seis meses para la
anulacién de la inscripcion o la revocacion de la resolucién.

6. Exclusion y recusacion

Por ultimo, valoramos positivamente el hecho de que hayan sido
recogidos expresamente en el RM los mecanismos de exclusién y re-
cusacion, como garantia de la imparcialidad del 6rgano administrati-
vo en los procedimientos ante las divisiones de la Oficina, o en los
procedimientos de recurso.

Asi, el art. 137 del RM dispone que «los examinadores y los miem-
bros de las divisiones constituidas en la Oficina y de las salas de re-
curso no podran participar en la solucién de ningin asunto en que
tuvieren un interés personal o en que hubieren intervenido anterior-
mente en calidad de representantes de alguna de las partes».

Si se diera alguna de las situaciones referidas, el miembro afecta-
do advertira de ello a la divisién o a la sala para su exclusién. Si no lo

transmision por fax, pudiendo la oficina reclamar el original en caso de que el fax no
sea legible; y ¢) por medios electrénicos cuando asi lo establezca el presidente de la
oficina.
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hiciera, queda a disposicién de las partes la posibilidad de plantear la
recusaciéon, a menos que teniendo conocimiento de la causa hubiesen
realizado ya actos de procedimiento. La resolucién se adoptara por la
propia divisién o sala de recurso sin participacién del afectado.

IV. CONCLUSIONES

Los procedimientos administrativos sobre marcas europeas cuen-
tan en el ordenamiento juridico de la Unién Europea con una regula-
cién exhaustiva, contenida principalmente en un instrumento legisla-
tivo (Reglamento del Consejo) y en un instrumento de ejecucion
normativa (Reglamento de la Comisién), siendo menos usual en este
sector, a diferencia de otros sectores de ejecucién del Derecho euro-
peo, el recurso de la Comision a instrumentos de Derecho indicativo.

Del estudio realizado se desprende que, con caracter general, estan
contemplados derechos esenciales de los administrados a cuyo respeto
queda sujeto el 6rgano administrativo competente para su tramita-
cién. La valoracion global es, por tanto, esencialmente positiva.

Tomando como referencia los derechos proclamados en el art. 41
de la Carta, puede decirse que las garantias procedimentales esencia-
les estas previstas. Asi, se encuentran expresamente regulados el dere-
cho de audiencia o la obligacién de la Administracién de motivar sus
decisiones. El derecho de acceso al expediente, si bien no se contem-
pla de forma expresa, se puede entender como necesario para la for-
mulacién de observaciones.

Del mismo modo se recogen otras técnicas procedimentales cuya
realizacion es a su vez garantia de principios esenciales del procedi-
miento. Nos hemos referido, por ejemplo, a la regulacién de la exclu-
sién y recusaciéon como garantia de la imparcialidad e independencia
del 6rgano administrativo, la posibilidad de la Administracién de re-
vocar la resolucion en caso de error evidente o de lesién de los dere-
chos de las partes, la posibilidad de subsanar las irregularidades de-
tectadas en el escrito de solicitud de registro de una marca o en el de
oposicién o la prevision de un sistema de recurso administrativo an-
terior a la via judicial, entre otras.

Sin embargo, la regulacién también adolece de algunas deficien-
cias, lagunas o aspectos que podrian ser mejorables. El principal, a
nuestro juicio, es la deficiente técnica legislativa. Muchas cuestiones
procedimentales son reguladas de forma paralela, pero no sistemati-
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ca, en el Reglamento del Consejo y en el de la Comisién, dando lugar
a gran confusién.

Tales deficiencias pueden generar incertidumbre al aplicador de
la norma (6rgano administrativo), obstaculizando la aplicacién efi-
ciente del Derecho europeo. Pero mas preocupante aun resulta la
inseguridad juridica que provocaran a los particulares que deban
seguir los tramites procedimentales en materia de marcas, bien para
su adquisicién, bien para su cancelacién, anulacién, o interposiciéon
de un recurso.

Por otra parte, hay algunos aspectos de gran importancia para que
el procedimiento se desarrolle con las necesarias garantias. Asi, por
ejemplo, los relativos al computo, duracién y vencimiento de los pla-
zos, que deberian estar contemplados, al menos en cuanto a lo esen-
cial, en un instrumento legislativo, y no, como sucede en este ambito,
Unicamente en el Reglamento ejecutivo.

Otros derechos de los administrados que, en nuestra opinién, de-
berian regularse expresamente son la obligacién de la Administracion
de dictar una resolucién expresa en un plazo razonable previamente
determinado y del que solicitante tenga conocimiento, o la previsién
de las consecuencias de la no resolucién o no resolucién en plazo por
parte de la Administracion. Igualmente, no deberia vincularse a crite-
rios econémicos el ejercicio de un derecho fundamental como es el
uso en las comunicaciones con la Administracién europea de las len-
guas previstas en los Tratados.

Por ultimo, deberian unificarse con relacion a todos los posibles
destinatarios los sistemas de notificacién por parte de la Administra-
cion. También es mejorable la regulacién relativa a los actos de comu-
nicacién, en especial respecto al momento en que se tiene por cumpli-
do un plazo de los interesados, o aquella relativa a las posiciones de
los posibles terceros, la posicién que ocupan y los derechos que osten-
tan en el procedimiento.
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