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overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie

over het

standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
(herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 27 maart 2013
(document COM(2013) 0162 final — 2013/0089 (COD)):

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 11 juli 2013
Comité:

Datum van het advies van de Europese Toezichthouder voor 4 februari 2014
gegevensbescherming:

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 25 februari 2014
Vaststelling van het standpunt van de Raad: 10 november 2015
2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De voornaamste gezamenlijke doelstelling van het voorstel van de Commissie voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (voorstel voor een herschikking) (COM(2013)) 0162 final —
2013/0089 (COD)), waarbij Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 22 oktober 2008 wordt herschikt (voorstel voor een herschikking van de richtlijn), en van
het parallelle voorstel voor de wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van
26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, die gezamenlijk als een pakket worden
beschouwd, is het bevorderen van innovatie en economische groei door de merkenstelsels in
de hele EU toegankelijker, efficiénter en doeltreffender te maken voor bedrijven door middel
van lagere kosten, grotere eenvoud, hogere snelheid, meer rechtszekerheid en betere
bescherming tegen namaak.

Het voorstel voor een herschikking van de richtlijn beoogt met name:

- modernisering en verbetering van de huidige bepalingen van Richtlijn 2008/95 door
het wijzigen van verouderde bepalingen om rekening te houden met de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het vergroten van de
rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat de werkingssfeer en de
grenzen daarvan betreft;
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— grotere harmonisatie van de nationale merkenwetgevingen en -procedures om deze
beter verenigbaar te maken met het merkenstelsel van de EU;

— bevorderen van de samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het BHIM
om de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van gemeenschappelijke
instrumenten te bevorderen door voor deze samenwerking een rechtsgrondslag te

bieden.
3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD
3.1 Algemene opmerkingen

Het standpunt van de Raad weerspiegelt het voorlopige politieke akkoord dat de Raad, de
JURI-commissie van het Europees Parlement en de Commissie op 21 april 2015 hebben
bereikt na informele tripartiete besprekingen. De Raad heeft dit politieke akkoord op 13 juli
2015 bekrachtigd. De goedkeuring van het standpunt van de Raad in eerste lezing en de
stemming tijdens de plenaire vergadering van het Parlement midden december 2015 zouden
spoedig moeten leiden tot de definitieve vaststelling van de tekst in tweede lezing. De
Commissie is van oordeel dat het bereikte compromis redelijk is en kan worden gesteund.

3.2 Opmerkingen over de amendementen van het Europees Parlement

3.2.1. Amendementen van het Europees Parlement die geheel, gedeeltelijk of in beginsel in
het standpunt van de Raad in eerste lezing zijn opgenomen

Het standpunt van de Raad in eerste lezing neemt bijna alle belangrijke amendementen over
die het Europees Parlement heeft aangebracht, zoals het schrappen van de verplichting voor
de nationale bureaus van de lidstaten om absolute weigeringsgronden in alle nationale
jurisdicties en talen van de Unie te onderzoeken en van de bepaling die vaststelt wanneer het
gebruik van een merk door een derde niet strookt met de eerlijke gebruiken. De Commissie
acht al deze amendementen redelijk.

De Raad heeft ook de schrapping goedgekeurd van de voorgestelde beperking van de
zogenoemde "dubbelegelijkheidsregel” — die de bescherming tegen het gebruik van identieke
tekens voor dezelfde waren of diensten regelt — tot gevallen die betrekking hebben op de
herkomstfunctie van een merk. Hiermee kan de Commissie eveneens instemmen.

Verder heeft de Raad het behoud goedgekeurd van de mogelijkheid voor de lidstaten om
relatieve weigeringsgronden op eigen initiatief te onderzoeken, zoals door het Europees
Parlement werd bepleit. De Commissie betreurt de gemiste kans om die mogelijkheid te
schrappen en aldus een gelijk speelveld voor bedrijven in de Unie te verzekeren. Rekening
houdend met de bestaande rechtstradities van de lidstaten, kan de Commissie dit amendement
echter als onderdeel van het pakket aanvaarden.

Verder heeft de Raad de amendementen van het Europees Parlement goedgekeurd die het
mogelijk maken oppositie in te stellen en een verzoek om vervallenverklaring of om
nietigverklaring in te dienen op grond van een of meer oudere rechten en dit te richten tegen
een deel of het geheel van de goederen of diensten waarvoor het betwiste merk wordt
aangevraagd of is geregistreerd. Dit punt maakte geen deel uit van het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie, maar aangezien het het merkenstelsel efficiénter zal maken, geeft
de Commissie haar onverdeelde goedkeuring.

NL



NL

3.2.2.  Amendementen van het Europees Parlement die niet zijn opgenomen in het standpunt
van de Raad in eerste lezing

De Raad was van mening dat het amendement van het Europees Parlement dat het
toepassingsgebied van de voorgestelde nieuwe bepaling betreffende de invoer van kleine
zendingen beperkt tot namaakgoederen een ongepaste beperking inhoudt van de reeds
bestaande aan een merk verbonden rechten. Derhalve werd besloten de voorgestelde bepaling
te schrappen, aangezien zij in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie niet langer nodig was. De Commissie stemt in met deze schrapping.

De Raad heeft niet ingestemd met de verdere aanvulling van de beperkingen van de aan het
merk verbonden rechtsgevolgen, zoals door het Europees Parlement werd bepleit. De Raad
heeft echter zijn goedkeuring gegeven voor de opname in de relevante overweging
betreffende de wederverkoop van authentieke producten van een verduidelijking in verband
met het gebruik van het merk in het kader van artistieke expressie, en ziet de noodzaak om de
richtlijn toe te passen op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten
en vrijheden waarborgt. Hiermee kan de Commissie eveneens instemmen.

3.3 Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen en standpunt van de Commissie

De Commissie had voorgesteld om houders van merken toe te staan de doorvoer van
goederen door een lidstaat te verhinderen, waarbij als enige voorwaarde werd gesteld dat die
goederen een merk dragen dat in wezen gelijk is aan een merk dat in de betrokken lidstaat
ingeschreven is. Het Parlement heeft het voorstel van de Commissie goedgekeurd. De Raad
heeft betreffende de bepaling over goederen in doorvoer een compromisoplossing
goedgekeurd, volgens welke het recht om te verhinderen dat goederen in de lidstaat waar het
merk geregistreerd is, worden binnengebracht, komt te vervallen indien de aangever/houder
van de goederen bij de bevoegde rechtbank kan aantonen dat de houder van het merk niet
gerechtigd is het in de handel brengen van de goederen in het land van eindbestemming te
verbieden. Zonder afbreuk te doen aan de kerndoelstelling van het voorstel van de Commissie
om met efficiénte en effectieve middelen de strijd aan te gaan tegen de steeds toenemende
stroom van namaakgoederen die door de Unie worden doorgevoerd, biedt dit amendement een
passend evenwicht tussen, enerzijds, de behoefte om een effectieve handhaving van
merkenrechten te garanderen en, anderzijds, de noodzaak om waarborgen te verstrekken zodat
het vrije verkeer van goederen niet onnodig wordt belemmerd in de gevallen waarin de
merkenrechten aan verschillende partijen buiten de EU toebehoren. De Commissie kan
bijgevolg de door de Raad voorgestelde oplossing goedkeuren.

Verder heeft de Raad geen goedkeuring gegeven voor de verplichte invoering op nationaal
niveau van een zogenoemd "één-klasse-per-taks"-systeem, maar heeft hij voor een optionele
regeling gekozen. De Commissie betreurt die beslissing, maar kan haar als onderdeel van het
pakket aanvaarden.

4, CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad beantwoordt aan de belangrijkste doelstellingen van het
oorspronkelijke Commissievoorstel. De Commissie stemt dan ook in met de tekst.
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