22.12.2015 Diario Oficial de la Unién Europea C 432/27

Exposicion de motivos del Consejo: Posicion (UE) n° 16/2015 del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopcion de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (version

refundida)

(2015/C 432/02)

. INTRODUCCION

La Comision present6 la propuesta de referencia al Consejo y al Parlamento Europeo el 2 de abril de 2013 (').
El Comité Econémico y Social Europeo adopté su dictamen el 11 de julio de 2013.

El Supervisor Europeo de Proteccién de Datos emitié su dictamen el 11 de julio de 2013.

El Parlamento Europeo adoptd su posicion en primera lectura el 25 de febrero de 2014 ().

El 23 de julio de 2014, el Comité de Representantes Permanentes (12 parte) dio mandato a la Presidencia para que
explorara, junto con el Parlamento Europeo, la posibilidad de llegar a un acuerdo rdpido en segunda lectura
basdndose en el texto que figura en el doc. 11827/14.

Tras varios didlogos tripartitos informales, se llegé a un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el texto del
Reglamento. Dicho acuerdo fue confirmado por el Comité de Representantes Permanentes en su reunién del
10 de junio.

El 16 de junio de 2015, el presidente de la Comision de Asuntos Juridicos remitié una carta al presidente del Comité
de Representantes Permanentes (12 parte) indicando que, en caso de que el Consejo remitiera oficialmente al
Parlamento Europeo su posicién en primera lectura con arreglo al mencionado acuerdo, condicionado a la
verificacion por parte de los juristas lingiiistas, recomendaria al pleno el Parlamento Europeo que aceptara la
posicién del Consejo sin enmiendas en segunda lectura.

A continuacién, el Consejo refrendé del texto acordado mediante la adopcién de un acuerdo politico el 13 de julio
de 2015 ().

1. OBJETIVO

El objetivo comtn de la presente la propuesta de la Comisién y de la propuesta paralela de modificaciéon del
Reglamento () sobre la marca comunitaria, es fomentar la innovacién y el crecimiento econémico, haciendo para
ello que los sistemas de registro de marcas de toda la UE resulten mds accesibles y eficientes para las empresas,
gracias a una reduccién de los costes y la complejidad, y un aumento de la rapidez, la previsibilidad y la seguridad
juridica. Estas revisiones resultan coherentes con los esfuerzos dirigidos a garantizar la coexistencia y complementa-
riedad entre el sistema de marcas de la Union y los sistemas de marcas nacionales.

Més concretamente, la propuesta de refundicion de la Directiva perseguia los siguientes objetivos:

— modernizar y mejorar las vigentes disposiciones de la Directiva, modificando disposiciones obsoletas,
aumentando la seguridad juridica y clarificando el alcance y las limitaciones de los derechos de marca,

— aproximar mds las disposiciones legales y los procedimientos nacionales en materia de marcas, en aras de una
mayor coherencia con el sistema de la marca comunitaria, del siguiente modo: a) afiadiendo nuevas disposiciones
sustantivas, y b) introduciendo en la Directiva las principales normas procedimentales, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Reglamento,

— facilitar la cooperacién entre las oficinas de los Estados miembros y la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, la OAMI) para fomentar la convergencia de las practicas y el
desarrollo de herramientas comunes, estableciendo a tal fin la oportuna base juridica.
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ANALISIS DE LA POSICION DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Se ha incorporado un nimero muy importante de enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura, sin
modificaciones o con ligeras modificaciones de redaccién. El Consejo no ha refrendado un niimero muy limitado de
enmiendas del Parlamento Europeo.

Los principales puntos de acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo figuran a continuacién:

— refuerzo del cardcter complementario de la proteccién de las marcas a nivel nacional y de la UE,

— eliminaci6én del requisito de «posibilidad de representacion gréfica» para que un signo pueda registrarse como
marca comercial de la Unién Europea,

— ausencia de obligacion de que las oficinas nacionales estudien los motivos absolutos de denegaci6én en todas las
jurisdicciones nacionales y en todas las lenguas de la Unidn,

— conservacién del derecho los Estados miembros a decidir si proceden de oficio a exdmenes de denegacion por
motivos relativos,

— disposicion explicita que garantice que no puedan invocarse los derechos de la marca contra derechos anteriores
sobre la marca,

— ampliacién de la proteccion de la marca para que cubra el uso de la marca en nombres comerciales o denomina-
ciones sociales,

— aclarar que el titular de la marca puede impedir el uso de esta en publicidad comparativa, si tal publicidad no
redne las condiciones establecidas en el articulo 4 de la Directiva 2006/114/CE,

— derecho de los titulares de una marca a impedir la distribucién y venta de etiquetas, embalajes y otros elementos
similares que puedan utilizarse después en relacién con bienes o servicios infractores,

— ampliacién de los motivos absolutos de denegacion para cubrir las denominaciones de origen, las indicaciones
geogrificas, las denominaciones tradicionales de los vinos, las especialidades tradicionales garantizadas y la
proteccion de las obtenciones vegetales,

— ampliacién de los motivos relativos de denegacion para cubrir las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas,

— armonizacion de la legislacion nacional que regula el grado de proteccién de las marcas de renombre,

— armonizacién de la legislacion nacional que regula las marcas como objeto de propiedad, como las cesiones o las
licencias,

— armonizacion de la legislacion nacional que regula las marcas de garantia o certificacion y las marcas colectivas,

— armonizacion de la legislacion nacional en relacién con la denominacién y clasificacién de productos y servicios
con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

— establecimiento de procedimientos administrativos eficaces y rapidos ante cada oficina nacional para oponerse al
registro de una solicitud de marca basindose en motivos relativos,

— armonizacion de la legislacién nacional en relacién con la falta de uso como defensa en el procedimiento de
oposicion y en el procedimiento de declaracién de nulidad,

— establecimiento de procedimientos administrativos eficientes y rdpidos ante cada oficina nacional en lo que se
refiere a la caducidad y declaracion de nulidad de las marcas.

Los principales puntos en que la posicién del Consejo en primera lectura no sigue la posicién del
Parlamento Europeo son los siguientes:

— inclusién de una disposicién que impida la entrada de productos falsificados, particularmente en el contexto de
ventas a través de Internet, expedidos en pequefios envios, cuando solo el expedidor de los productos falsificados
actie en el curso de operaciones comerciales,

— aunque que se acuerde que los titulares de la marca deben tener derecho a impedir que terceros introduzcan
productos en el Estado miembro, sin que sean despachados a libre practica en dicho territorio, cuando se trate de
productos que provengan de terceros paises y lleven sin autorizacién una marca esencialmente idéntica a la
marca registrada con respecto a esos productos, el Consejo prevé que dicho derecho caducard si el declarante o
el titular de los bienes en cuestiéon prueba que el titular de la marca no tiene derecho a prohibir la comerciali-
zaci6én de los productos en el pais o destino final,
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— hacer obligatoria la adopcién del modelo de «una clase por tasa»,

— inclusién de una excepcién general a los derechos de la marca cuando un tercero utilice la marca a efectos no
comerciales, asi como la inclusién de otras excepciones a los derechos de marca, como los casos en que un
tercero utilice la marca para llamar la atencién de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos que
el propietario de la marca haya vendido originalmente, o se hayan vendido con su consentimiento, o para
presentar una alternativa legitima a los productos y servicios del propietario de la marca, o a efectos de parodia,
expresion artistica, critica o comentario.

IV. CONCLUSION

La posicién del Consejo en primera lectura refleja plenamente el acuerdo logrado entre ambos colegisladores, que
fue confirmado mediante la carta de referencia remitida por la presidencia de la Comision de Asuntos Juridicos a la
presidencia del Comité de Representantes Permanentes (1 parte), fechada el 16 de junio de 2015.
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