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1• ANTECEDENTES 



1 Antecedentes 

 

• Los excedentes presupuestarios de la Oficina: Los Fondos de Cooperación, el Plan de 
Convergencia y las Herramientas informáticas. 

  

• 16/07/2008. Comunicación de la Comisión relativa a la Estrategia de los Derechos de 
Propiedad Industrial: Ha llegado el momento de proceder a la evaluación global del sistema de 
marcas en Europa 

  

• 15/02/2011. Presentación del Informe Max Plank relativo al Funcionamiento global del 
Sistema Europeo de Marcas 

 

• 27/03/2013. Presentación de las propuestas de la Comisión: DM y RMUE. 

 

• 04/04/2013. La Comisión somete sus propuestas al Consejo/Parlamento. 

  



1 Antecedentes 

 

 

• 25/02/2014. El Parlamento toma posición en first reading. 

  

• 23/07/2014: El Consejo acepta Posición Común y abre negociaciones con el Parlamento. 

  

• 21/04/2015: Trilogue discussions. “Acuerdo Provisional sobre el Paquete de Marcas”: 
Reglamento y Directiva. 

  

• 16/12/2015 y 24/12/2015. Adopción del Reglamento. RMUE 

  

• 23/03/2016. Entrada en vigor. 
 

 

 



2• INSTRUMENTOS AFECTADOS 



2 Instrumentos afectados 

 

• RMC 

  

• Reglamento de Ejecución. Actos Delegados. 

  

• Reglamento Tasas. 

  

•  Reglamento Normas Procedimiento Salas Recurso. 
 

 

 



3• OBJETIVOS 



3 Objetivos 

• Promover innovación y crecimiento económico haciendo los sistemas de registro de marcas 
en la UE más accesibles y eficientes en términos de reducción de gastos y complejidad, 
mejorando la rapidez, incrementando la  predictibilidad. 

  

• Modernización y perfeccionamiento de disposiciones 

 y codificación de la jurisprudencia. 

  

• Incrementar seguridad jurídica mediante la clarificación  

de los derechos de marca y sus limitaciones. 

  

• Mayor armonización entre los sistemas nacionales y 

 el europeo mediante una mayor aproximación de los primeros al segundo. 

 

• Favorecer el incremento de cooperación entre la Oficina y las oficinas nacionales 



4• TERMINOLOGIA 



4 Terminología 

• Comunidad/UE 

  

• Marca de la Unión Europea 

  

• Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 

  

• Director Ejecutivo 

  

• Tribunales de Marcas de la Unión 

  



5• CODIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA 
 



5 Codificación de la Jurisprudencia 

 

  
Signos que pueden constituir marca:  Sieckmann  
 

Prohibiciones absolutas: Matratzen Concord 
 

Prohibiciones relativas / Derechos conferidos: Davidoff/Durffee. L'Oréal/Bellure. Céline. 
Blomquist/Rolex. Philips/Nokia 
 

Limitación de efectos: Anheuser Busch. BMW/Deenik 
 

Uso: Rintisch/Eder 
 

Clasificación: IP Translator/ Babilu/Babidu 



6• PUNTOS ESENCIALES DE LA REFORMA.  
Entrada en vigor: 23/03/2016, excepto lo indicado en Art.166 

 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art. 4. El requisito de representación gráfica y las marcas no 

tradicionales.  

 

…tales signos sean apropiados para: 
 
 a) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de 
manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el 
objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.». 



6 Puntos esenciales de la reforma 

• Art. 7(1)(e). Prohibiciones absolutas: signos que consisten 

exclusivamente en formas u otra característica impuesta por la 

naturaleza del producto, que son necesarias para obtener un resultado 

técnico o que afecte al valor intrínseco del producto. 

 

e) signos constituidos exclusivamente por: 
 
i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, 

 
ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un 

resultado técnico, 
 

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art 7(1)(j), (k), (l). Denominaciones de origen  e indicaciones 

geográficas, denominaciones tradicionales de vinos, especialidades 

tradicionales garantizadas, denominaciones de obtención vegetal y 

variedades vegetales. 

 

   



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art. 8(5). Prohibiciones relativas: marcas con reputación. 

   

… con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean 
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca 
anterior… 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

•  Art. 9(2). Derechos conferidos “sin perjuicio de los derechos anteriores 

de terceros”. Principio  de prioridad  

   

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de 
presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular 
de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el 
uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios 
cuando: 



6 Puntos esenciales de la reforma 

  

 •  Art. 9(3)(d). El uso a título de nombre comercial o denominación social 

 

   

… podrá prohibirse, 
 
d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como 
parte de un nombre comercial o una denominación  social; 
  



6 Puntos esenciales de la reforma 

  

•  Art. 9(3)(f). Publicidad comparativa. Directiva 2006/114/CE. 

   

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 
2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 



6 Puntos esenciales de la reforma 

  

 

•  Art. 9(4). Mercancías en tránsito 

  

…. impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin 
que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, 
incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una 
marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, 
o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. 



6 Puntos esenciales de la reforma 

  

• Art. 9 bis. La prohibición de actos preparatorios en embalajes y otros 

soportes 

   

… riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o 
dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser 
utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una 
violación de los derechos… 
 
a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca de la Unión en el embalaje, 
las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad 
u otros soportes en los que pueda colocarse la marca; 
 
b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la 
importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad 
o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca. 



6 Puntos esenciales de la reforma 

  

•  Art. 12. Limitación de efectos: nombre de persona física, signos o 

indicaciones no distintivas, uso a efectos de designar P&S [recambios] 

  

1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, 
en el tráfico económico: 
 
a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física; 
 
 
c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como 
correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en 
particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un 
producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio. 
 
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las 
prácticas leales en materia industrial o comercial.». 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 •  Art. 13 bis. Derecho de intervención del titular de la marca posterior 

como defensa en acciones por violación. 

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará 
facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta 
última no puede declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 
54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del presente Reglamento. 
 
2. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará 
facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta 
última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al artículo 9, apartados 1 o 2, 
o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*). 
 
3. Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la 
utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de 
esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las 
acciones por violación que ejerza. 
  



6 Puntos esenciales de la reforma 

• Art. 28 (8). Clasificación: IP TRANSLATOR. Las declaraciones bajo el 

Art. 28(8) para marcas solicitadas antes del 22/06/2012. Consecuencias 

en procedimientos de violación y oposición. El proyecto de Comunicación 

del Presidente. 

   

8. Los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que 
estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza, podrán declarar 
que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para 
productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la 
clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran 
comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la 
clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. 

 

La declaración se presentará a la Oficina a más tardar el 24 de septiembre de 2016, e 
indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los 
claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de la clase, a 
los que se extendía inicialmente la intención del titular. La Oficina tomará las medidas 
adecuadas para modificar el registro en consecuencia. La posibilidad de presentar una 
declaración conforme al párrafo primero del presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 15, del artículo 42, apartado 2, del artículo 51, 
apartado 1, letra a), y del artículo 57, apartado 2. 

 



6 Puntos esenciales de la reforma 

• Art. 28 (9). Clasificación: IP TRANSLATOR.   

9. En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la 
marca de la Unión en virtud del artículo 9 no impedirán que un tercero siga utilizando 
la marca para productos o servicios siempre que el uso de la marca para dichos 
productos o servicios: 
 
a) haya comenzado antes de que se modificara el registro, y 
 
b) no suponga una vulneración de los derechos del titular conforme al tenor literal 
del registro de los productos y servicios en aquel momento. 
 

Asimismo, la modificación de la lista de productos o servicios registrados no 
concederá al titular de la marca de la Unión el derecho a oponerse o a solicitar la 
nulidad de una marca posterior siempre y cuando: 
 
a) la marca posterior ya esté en uso, o ya se haya solicitado su registro, para 
productos o servicios antes de que se modificara el registro, y 
 
b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no haya vulnerado, o 
no habría vulnerado, los derechos del titular conforme al tenor literal del registro 
de los productos y servicios en aquel momento.». 

 



5 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 



6 Puntos esenciales de la reforma 

• La legislación secundaria y los Actos Delegados. 

  Art. 34(5) [reivindicación de antigüedad], 

  Art.  39(5) [publicación solicitud] 

  Art. 43 [modificación solicitud] 

  Art. 44(8) y (9) [división solicitud] 

  Art. 45[certificado de registro] 

  Art. 48 [modificación] 

  Art. 48 bis [cambio de nombre o dirección] 

  Art. 50 [renuncia] 

  Art. 57 bis [pormenores en nulidad, caducidad y cesión] 

  Art. 78 [instrucción] 

  Art. 79 [notificación] 

  Art. 79 ter [comunicaciones a la Oficina] 

  Art. 80 [revocación de decisiones erróneas] 

  Art. 85 [reparto de gastos] 

  Art. 93 bis [representación] 

  Art. 119 (10) [traducciones]  



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art. 123 quater. Cooperación y Convergencia 
 

1. La Oficina, las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux cooperarán entre sí para fomentar la convergencia de prácticas y 
herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos. 
  
Sin perjuicio del apartado 3, esta cooperación incluirá, en particular, los siguientes ámbitos de actividad: 
 
a) desarrollo de normas comunes de evaluación; 
 
b) creación de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta, búsqueda y 
clasificación a escala de la Unión; 
 
c) suministro e intercambio continuo de datos e información, incluso a efectos de alimentación de las 
bases de datos y portales a que se refiere la letra b); 
 
d) establecimiento de normas y prácticas comunes, a fin de garantizar la interoperabilidad de los 
procedimientos y sistemas en toda la Unión y mejorar su coherencia, eficiencia y eficacia; 
 
e) intercambio de información sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial, así 
como apoyo mutuo a los servicios de asistencia y centros de información; 
 
f) intercambio de conocimientos técnicos y de asistencia en relación con los ámbitos contemplados en 
las letras a) a e). 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

•  Art. 139 (5). 5% ingresos para oficinas nacionales. Hasta 10%  Fondo 

de reserva: un año. Si cinco años de excedentes: transferencia al 

presupuesto de la UE 
 

  
5. La compensación general de los gastos contemplados en el apartado 4 
corresponderá al 5 % de los ingresos anuales de la Oficina. Sin perjuicio del párrafo 
tercero del presente apartado, a propuesta de la Oficina y previa consulta al Comité 
presupuestario, el consejo de administración determinará la clave de reparto 
basándose en los siguientes indicadores justos, equitativos y pertinentes: 

 
7. En el supuesto de que se produzca un excedente presupuestario, y sin 
perjuicio del apartado 10, a propuesta de la Oficina y previa consulta al Comité 
presupuestario, el consejo de administración podrá aumentar el porcentaje 
establecido en el apartado 5 hasta un máximo del 10 % de los ingresos totales de la 
Oficina. 

 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art. 61 Revisión decisiones en procedimientos inter-partes. Suprimido 
 



6 Puntos esenciales de la reforma 

 

• Art. 74 bis a 74 duodecies. Marcas de certificación de la Unión. Nuevo. 
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7• CONCLUSIONES 
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•  El futuro de las oficinas nacionales. Son necesarias? 

•  El futuro del Sistema de Marcas en la UE y de los representantes profesionales. 
  


