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1. Las disposiciones de los artículos 8 y 42 
del Reglamento n° 40/94, sobre la marca 
comunitaria, y de las reglas 15, 16 y 20 
del Reglamento de ejecución referidos a 
los motivos de denegación relativos y al 
procedimiento de oposición tienen por 
finalidad esencial garantizar que una 
marca anterior conserve su función de 
identificación de origen, al prever la 
posibilidad de denegar el registro de 
una nueva marca que entrase en con
flicto con la marca anterior a causa de 
un riesgo de confusión entre ellas. 

A este respecto, la función de identifi
cación de origen de una marca anterior 
no puede quedar amenazada por otra 
marca que no se registra hasta después 
de la expiración de la marca anterior. Así 
pues, no puede surgir ningún conflicto 
entre la marca solicitada y una marca 
anterior que expire durante el período 
de oposición, puesto que la marca 
solicitada sólo puede registrarse después 

del término del procedimiento de opo
sición. 

(véanse los apartados 31a 33) 

2. Según la jurisprudencia, en el marco del 
nuevo examen de la resolución sobre la 
oposición que llevan a cabo las Salas de 
Recurso de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y 
Modelos) en virtud del artículo 61, 
apartado 1, del Reglamento n° 40/94, 
sobre la marca comunitaria, la conclu
sión del recurso depende de si, en el 
momento en el que se resuelve, puede 
adoptarse o no legalmente una nueva 
resolución con la misma parte disposi
tiva que la resolución objeto del recurso. 
En el marco de este nuevo examen, las 
Salas de Recurso de la OAMI ejercen, 
salvo que efectúen la devolución del 
asunto, las competencias del órgano que 
dictó la resolución objeto del recurso. 
Consecuentemente, debe considerarse 
que el principio sentado por esta juris
prudencia es aplicable a la apreciación 
efectuada por la División de Oposición, 
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de manera que ni ésta ni las Salas de 
Recurso pueden adoptar una resolución 
que sea ilegal en el momento en que 
resuelvan basándose en las pruebas 
aportadas por las partes en el marco 
del procedimiento que se sustancia ante 
ellas. Además, la División de Oposición 
y las Salas de Recurso deben tener en 
cuenta los cambios en las circunstancias 
que se produzcan entre la presentación 
de la oposición y la resolución que se 
adopte sobre la misma y que se deriven 
de las pruebas que aportan las partes al 
responder a la solicitud de información 
de la OAMI. 

(véanse los apartados 34 a 36) 

3. Para poder apreciar, en el marco de un 
procedimiento de oposición, si la marca 
anterior puede perder su función de 
identificación de origen a causa de la 
coexistencia en el tiempo con la marca 
solicitada con la que puede confundirse, 
la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 
debe tener conocimiento del período de 
validez de la marca anterior. 

La facultad para solicitar al oponente la 
información relativa a la duración de la 
validez de la marca anterior puede 
inferirse de las disposiciones del Regla
mento n° 40/94, sobre la marca comu
nitaria, y de las del Reglamento de 
ejecución. Así, en virtud del artículo 76 
del Reglamento n° 40/94, la OAMI 
puede solicitar información y que se 
aporten documentos en cualquier pro
cedimiento que se sustancie ante ella, en 
particular aquéllos que estime necesa
rios para resolver sobre la oposición. A 
continuación, se deduce de la lectura 
conjunta de las disposiciones contenidas 
en las reglas 16 y 20 del Reglamento de 
ejecución que la OAMI puede requerir 
al oponente para que presente los 
hechos, pruebas y alegaciones, en parti
cular, el certificado de registro de la 
marca anterior, que no se contienen en 
el escrito de oposición. Por tanto, la 
OAMI tiene el derecho a solicitar al 
oponente que demuestre la renovación 
de la marca anterior después de que ésta 
expire, cuando dicha expiración acaece 
después de la fecha de presentación del 
escrito de oposición y antes de que la 
OAMI resuelva sobre dicha oposición. 

(véanse los apartados 38 a 41 y 46) 
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