INFORME 20/2013 DE LA COMISION MIXTA PARA LA UNION EUROPEA,
DE 28 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

- DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
RELATIVA A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE LOS
ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE MARCAS (REFUNDICION)
(TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 162 FINAL]
[2013/0089 (COD)] {SWD (2013) 95 FINAL}{SWD (2013) 96 FINAL},

- DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR
EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) N° 207/2009 SOBRE LA
MARCA COMUNITARIA (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE)
[COM (2013) 161 FINAL] [2013/0088 (COD)] {SWD (2013) 95 FINAL} {SWD
(2013) 96 FINAL}.

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicacion de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas.
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en Espafia por la Ley 24/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos
articulos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento juridico de este
informe.

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 207/2009 sobre la marca comunitaria, han sido aprobadas por la
Comision Europea y remitidas a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un
plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo
que concluye el 30 y el 31 de mayo de 2013, respectivamente.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comision Mixta para la Union Europea, el 9 de abril
de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de las iniciativas
legislativas europeas indicadas, designando como ponente al Diputado D. José Lopez
Garrido, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el articulo 3 j) de la Ley
8/1994.



D. El Gobierno remiti6 informes relativos a ambas iniciativas. En ambos se afirma que
las acciones propuestas implican la modificacion del actual marco regulador
comunitario y se refieren, por tanto, a un ambito en el que la Union Europea ya ha
ejercido competencias compartidas de acuerdo con el Articulo 4.2 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea. Por lo tanto, las propuestas respetan el principio
de subsidiariedad consagrado en el articulo 5 del Tratado de la Union Europea.

E. La Comision Mixta para la Unién Europea, en su reunion celebrada el 28 de mayo de
2013, aprobo el presente

INFORME

1.- El articulo 5.1 del Tratado de la Union Europea sefiala que “el ejercicio de las
competencias de la Union se rige por los principios de subsidiariedad vy
proporcionalidad”. De acuerdo con el articulo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del
principio de subsidiariedad la Union intervendra solo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la accion pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimension o a los efectos de la accién
pretendida, a escala de la Union”.

2.- Las propuestas legislativas analizadas se basan en los articulos 114 y 118 apartado 1,
respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea, que establecen lo
siguiente:

Articulo 114

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicaran las disposiciones siguientes
para la consecucion de los objetivos enunciados en el articulo 26. EI Parlamento
Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa
consulta al Comité Econdmico y Social, adoptardn las medidas relativas a la
aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del
mercado interior.

2. El apartado 1 no se aplicara a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas
a la libre circulacion de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los
trabajadores por cuenta ajena.

3. La Comision, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la
aproximacién de las legislaciones en materia de salud, seguridad, proteccién del medio
ambiente y proteccion de los consumidores, se basard en un nivel de proteccion
elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos



cientificos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el
Consejo procuraran también alcanzar ese objetivo.

4. Si, tras la adopcion por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la
Comision de una medida de armonizacion, un Estado miembro estimare necesario
mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes
contempladas en el articulo 36 o relacionadas con la proteccion del medio de trabajo o
del medio ambiente, dicho Estado miembro notificard a la Comision dichas
disposiciones asi como los motivos de su mantenimiento.

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopcion de una medida de
armonizacion por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la
Comisién, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones
nacionales basadas en novedades cientificas relativas a la proteccién del medio de
trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema especifico de dicho Estado
miembro surgido con posterioridad a la adopcion de la medida de armonizacion,
notificara a la Comision las disposiciones previstas asi como los motivos de su
adopcion.

6. La Comision aprobara o rechazara, en un plazo de seis meses a partir de las
notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales
mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de
discriminacion arbitraria o de una restriccion encubierta del comercio entre Estados
miembros y si constituyen o no un obstaculo para el funcionamiento del mercado
interior.

Si la Comision no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones
nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se consideraran aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud
humana, la Comisiéon podrd notificar al Estado miembro afectado que el plazo
mencionado en este apartado se amplia por un periodo adicional de hasta seis meses.

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a
mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de
armonizacion, la Comision estudiara inmediatamente la posibilidad de proponer una
adaptacion a dicha medida.

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud
publica en un ambito que haya sido objeto de medidas de armonizacion previas, debera
informar de ello a la Comision, la cual examinara inmediatamente la conveniencia de
proponer al Consejo las medidas adecuadas.

9. Como excepcion al procedimiento previsto en los articulos 258 y 259, la Comision y
cualquier Estado miembro podra recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la
Union Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas
en el presente articulo.

10. Las medidas de armonizacion anteriormente mencionadas incluiran, en los casos
apropiados, una clausula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a
adoptar, por uno o varios de los motivos no econémicos indicados en el articulo 36,
medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unién.



Articulo 118

En el ambito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el
Parlamento Europeo y el Consejo estableceran, con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario, las medidas relativas a la creacion de titulos europeos para
garantizar una proteccion uniforme de los derechos de propiedad intelectual e
industrial en la Unidn y al establecimiento de regimenes de autorizacion, coordinacion
y control centralizados a escala de la Unién.

3.- Las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas fueron parcialmente
armonizadas por la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, codificada
como Directiva 2008/95/CE. Al mismo tiempo, y en relacién con los sistemas de
marcas nacionales, el Reglamento (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) n°® 207/2009 establecié un
sistema Unico de registro de los derechos unitarios, que surte iguales efectos en toda la
Unién Europea. En ese contexto, se encomendd a la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (OAMI) la responsabilidad del registro y la administracion de las
marcas comunitarias.

Una marca sirve para distinguir los productos y servicios de una empresa. A través de
ella, las empresas pueden obtener y conservar la fidelidad del cliente, y crear valor y
crecimiento. La marca funciona en este caso como motor de innovacion. La necesidad
de que la marca siga teniendo entidad favorece las inversiones en 1+D, lo que, a su vez,
genera un proceso de constante mejora y desarrollo. Este proceso dindmico favorece
también el empleo. En un entorno de creciente competitividad, las marcas han ido
acentuando constantemente la funcion crucial que desempefian en el éxito de mercado,
asi como su valor comercial. Esto se aprecia en el incesante aumento de las solicitudes
de marca, tanto a escala nacional como de la Unién Europea, asi como en el nimero de
usuarios de marcas.

Esta evolucion ha ido acompafiada de un aumento de las expectativas de los interesados
de cara a disponer de sistemas de registro de marcas mas racionales y de mejor calidad,
gue sean mas coherentes, mas accesibles para el publico y tecnolégicamente
actualizados.

4.- El objetivo comun de la Directiva relativa a la Aproximacion de las Legislaciones de
los Estados miembros en Materia de Marcas y la propuesta paralela de modificacién del
Reglamento, que conforman un mismo paquete, es fomentar la innovacion y el
crecimiento econdmico, haciendo para ello que los sistemas de registro de marcas de
toda la Unidn Europea resulten mas accesibles y eficientes para las empresas, gracias a
una reduccion de los costes y la complejidad, y un aumento de la rapidez, la



previsibilidad y la seguridad juridica. Estos ajustes resultan compatibles con los
esfuerzos dirigidos a garantizar la coexistencia y complementariedad entre el sistema de
marcas de la Union y los sistemas de marcas nacionales.

Maés concretamente, la iniciativa de refundicion de la Directiva persigue 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 més las disposiciones legales y los procedimientos nacionales en materia
de marcas, en aras de una mayor coherencia con el sistema de la marca comunitaria,
afiadiendo nuevas disposiciones sustantivas e introduciendo en la Directiva las
principales normas procedimentales de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Reglamento y

— Facilitar la cooperacion entre las oficinas de los Estados miembros y la OAMI para
fomentar la convergencia de las practicas y el desarrollo de herramientas comunes,
estableciendo a tal fin la oportuna base legal.

En el caso del Reglamento, la Comision no propone un nuevo sistema, Sino una
modernizacion bien delimitada de las disposiciones vigentes, con los siguientes
objetivos principales:

— Adaptar la terminologia al Tratado de Lisboa y las disposiciones al enfoque comun
sobre las agencias descentralizadas.

— Simplificar los procedimientos de solicitud y registro de una marca europea.

— Acrecentar la seguridad juridica mediante la aclaracion de disposiciones y la
supresion de ambiguedades.

— Establecer un marco adecuado para la cooperacion entre la OAMI y las oficinas
nacionales, a fin de promover la convergencia de las practicas y desarrollar
herramientas comunes.

— Adaptar el marco normativo al articulo 290 del Tratado de Funcionamiento de la
Union Europea (TFUE).

5.- Ambas propuestas implican la modificacion del actual marco regulador comunitario
y se refieren, por tanto, a un ambito en el que la Union Europea ya ha ejercido



competencias compartidas de acuerdo con el Articulo 4.2 TFUE respetando en ambos
supuestos el principio de subsidiariedad consagrado en el articulo 5 TFUE.

En el caso del Reglamento, la competencia es palmaria, por cuanto en el contexto del
establecimiento y funcionamiento del mercado interior, el articulo 118, apartado 1, del
TFUE preve la creacion de titulos europeos de propiedad intelectual para garantizar una
proteccion uniforme de esos titulos en toda la Unidn, asi como el establecimiento de
regimenes de autorizacion, coordinacion y control centralizados a escala de la Unién.

La marca comunitaria es un titulo de propiedad intelectual de la UE de pleno derecho y
que fue creado por un Reglamento de la Union Europea. El analisis efectuado dentro de
la evaluacién de impacto ha demostrado que algunas partes del Reglamento deben
modificarse para mejorar y racionalizar el sistema de la marca comunitaria, y solo el
legislador de la UE dispone de competencia para hacer las modificaciones necesarias.

En el caso de la Directiva nos encontramos con un escaso, por no decir que casi
inexistente, nivel de convergencia entre los diferentes marcos normativos nacionales.
Ello impide que las empresas de la Union Europa operen en condiciones de igualdad, y
junto con la reducida convergencia entre las practicas y herramientas de las oficinas de
marcas, debido a la escasa cooperacion, desemboca en limitar el acceso a los sistemas
de proteccion de marcas, comportando gran inseguridad juridica y menoscabando la
relacién de complementariedad entre el sistema de la marca comunitaria y los sistemas
nacionales. Por tanto, es conveniente adoptar medidas que puedan mejorar las
condiciones de funcionamiento del mercado interior, con lo que la iniciativa queda
plenamente justificada desde el analisis del cumplimiento del principio de
subsidiariedad.

Solo desde la Union y a través de la modificacion de la Directiva es posible adoptar
medidas destinadas a ampliar el actual nivel de aproximacion. Por otra parte, la
intervencion a escala de la Union es la Unica forma de garantizar la coherencia con el
sistema de la marca comunitaria.

Es preciso recordar que el sistema de la marca comunitaria se inscribe en el sistema de
marcas europeo, basado este ultimo en el principio de coexistencia y
complementariedad entre la proteccion de marcas nacional y la de &mbito europeo. El
Reglamento establece un sistema global, en el que se abordan todos los aspectos del
Derecho sustantivo y procedimental; en cambio, la Directiva se limita a aproximar solo
determinadas disposiciones del Derecho sustantivo. A fin de garantizar una coexistencia
y complementariedad eficaz y sostenible entre los distintos componentes, es preciso que
la Union se dote de un sistema global de proteccion de marcas armonico, en el que las
normas sustantivas sean esencialmente similares y al menos las principales
disposiciones procedimentales resulten compatibles.



Es por ello que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, se alcanza la siguiente

CONCLUSION

Por los motivos expuestos, la Comision Mixta para la Unién Europea entiende que
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 207/2009 sobre la marca comunitaria, son
conformes al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la
Unién Europea.



