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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION

La primera edicién del libro tuvo una excelente acogida, y la obra se ha
convertido en instrumento de consulta habitual en la practica de los tribu-
nales, lo que no ha impedido que, ademads, sea frecuentemente citada por la
doctrina. Se han cumplido —creo— los objetivos que se fijaban en el prefacio
a la primera edicién, lo que me ha embarcado en la tarea de publicar la
segunda.

k%%

El libro incorpora ahora la jurisprudencia recaida hasta el 15 de junio de
2024, es decir, que se han anadido en torno a cuarenta sentencias corres-
pondientes a asuntos prejudiciales, mas de un centenar de resoluciones que
resuelven recursos de casacion, y multitud de autos de admisién/inadmisién
de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia (en el caso de estos
autos, la obra incorpora los recaidos hasta el 15 de mayo de 2024).

La informacion que contiene la obra comienza a ser desbordante, por lo
que se han hecho algunas modificaciones y adiciones para facilitar la con-
sulta:

— se han reorganizado los epigrafes de buena parte del libro, en especial
aquellos relativos a los motivos de denegacién, a la violacién del derecho de
marca y a los aspectos registrales y procedimentales;

— se han redactado algunos epigrafes nuevos de cardcter metodolégico o
introductorio, y otros que ya existian se han reescrito;

— se han aumentado las notas a los extractos de las sentencias (de unas 160
de la primera edicién a mas de 250 de la segunda);

— se han aumentado las remisiones entre epigrafes (de unas 130 a unas 230);

— se han reforzado los indices.

El Gltimo punto merece una explicacion aparte. El libro incluye ahora tres
indices al comienzo de la obra: un indice rapido, un indice algo mas desa-
rrollado (dos niveles) y el indice completo. Ademas, al final del libro se puede
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Prefacio a la segunda edicién

consultar, como en la primera edicion, un indice de voces, pero se ha rehe-
cho por entero. En esta edicion el indice de voces esta pensado para buscar
desde lo particular a lo general. Si se desea, por ejemplo, saber cudl es el
publico relevante para la apreciacion del riesgo de confusién, puede proce-
derse de dos maneras. Lo mas habitual serd acudir a los indices iniciales,
buscar el tema dedicado al riesgo de confusion y alli encontrar el epigrafe
correspondiente al pdblico relevante. Pero se puede también acudir al indice
de voces, buscar «publico relevante», y dentro de esta voz localizar «riesgo
de confusién» (es decir, no se buscara el término general «riesgo de confu-
sién» y dentro de él «publico relevante», sino al revés). De igual manera, si
deseamos saber cudl es el ambito geografico relevante en el caso de la marca
renombrada, podemos ir al capitulo de marca renombrada del indice y bus-
car el epigrafe sobre el ambito geografico, o acudir al indice de voces, buscar
«ambito geogrdfico», y, dentro de esta voz, «marca renombrada».

kKK

Confio en que el libro siga desempefiando la funcién que se ha propuesto
desde la primera edicién. Los esfuerzos en él invertidos, que no son pocos,
responden a una idea de la Universidad pdblica como centro de investiga-
cién, formacion y saber al servicio de la sociedad en la que creo firmemente.
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PREFACIO A LA PRIMERA EDICION

Hace unos anos me encontré comentando con colegas de la disciplina
en varios foros la enorme complejidad que estaba adquiriendo la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas. El método de la cuestion
prejudicial, con respuestas especificas a problemas concretos, estaba
creando un magma jurisprudencial que resultaba dificil de conocer e incluso
de comprender.

Fue esta reflexion la que me llevé a emprender una tarea que, en alguna
ocasion, no lo puedo negar, me ha pesado un tanto sobre las espaldas: sis-
tematizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Derecho de mar-
cas, ordenarla y, en la medida necesaria, anotarla, para facilitar su conoci-
miento, comprension y consulta.

El objetivo de este libro no es otro. Trata de poner al alcance del préctico
y del tedrico la jurisprudencia en un dmbito determinado —el Derecho de
marcas— con la ambicién de lograr organizar el conocimiento juridico en
ese campo e identificar los criterios de actuacion del Tribunal de Justicia y
su evolucién. Es una labor que ya acometi en otra obra (Ley de Competencia
Desleal, Thomson Aranzadi, 2008) con respecto al Derecho contra la Com-
petencia Desleal, y que intento repetir aqui, en esta ocasion con la jurispru-
dencia europea y en un sector cercano.

Creo firmemente que la escritura de un libro que pone al alcance del
profesional la jurisprudencia sistematizada y actualizada en un determinado
ambito juridico es una de las labores mas dtiles y de mayor impacto real que
puede realizar un profesor universitario. Ahora bien, siempre he procurado
eludir las obras que se limitan a condensar extractos jurisprudenciales «por
aluvién», ya que a veces, en lugar de clarificar, enredan. Es por eso que, en
este libro, al igual que hice en el otro libro sobre competencia desleal men-
cionado, he intentado ofrecer algo que —confio— va mucho més alla de una
mera compilacion de sentencias.
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Un buen libro de jurisprudencia, en mi opinién, es aquel que hace un
esfuerzo sistematizador intenso y que guia al lector a través del texto. Por
eso, en esta obra he procurado dos cosas. Por un lado, elaborar un indice
muy detallado, que facilite que el profesional localice el preciso problema
juridico al que se enfrenta. Por otro, y para no abandonar al lector a su suerte,
he intentado acompanarlo a lo largo del libro: el texto incorpora sintesis de
los hechos de los casos —cuando resulta oportuno para la comprension de
las sentencias— y enlaza los diversos extractos jurisprudenciales, de manera
que, incluso, y por regla general, podria leerse la obra prescindiendo de la
jurisprudencia entrecomillada. Ademas, cuando es necesario, los extractos
se anotan con textos aclaratorios y se hacen referencias a los aspectos de la
dltima reforma del Derecho europeo de marcas que puedan haber afectado
a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (se hacen constantes alusiones, en
efecto, a la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas, y al Reglamento (UE)
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Unién Europea).

kKK

Algunas indicaciones de caracter practico facilitaran la consulta de la
obra.

El libro extracta de manera exhaustiva la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en materia de marcas hasta el 31 de diciembre de 2018, ya provenga
de cuestiones prejudiciales, ya de recursos de casacion. Incluye, ademas, no
solo las sentencias y autos en espafiol, sino también aquellas resoluciones
que no tienen versién en nuestra lengua (en estos casos no se recogen extrac-
tos en idiomas extranjeros, sino que se resume el contenido relevante de la
resolucién). Resulta sorprendente, a este respecto, el elevado nimero de
resoluciones —en ocasiones de importancia— que no tienen versién en
espafol.

Los extractos jurisprudenciales proceden de la web oficial del Tribunal
de Justicia de la Unién Europea (https://curia.europa.eu). La web, que es gra-
tuita, autoriza la reproduccién de los textos ofrecidos en el sitio siempre que
se mencione su fuente. La web también advierte de que «Unicamente son
fuentes oficiales los documentos publicados en la Recopilacion de la juris-
prudencia o en el Diario Oficial de la Unién Europea», y que «Los demas
documentos o datos disponibles en el sitio de Internet de la Institucion estan
destinados a la informacién del piblico y pueden ser modificados».
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La obra no recoge la jurisprudencia del Tribunal General, y por eso no se
titula «La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea». El
Tribunal de Justicia de la UE, recuérdese, consta de dos 6rganos: el Tribunal
de Justicia y el Tribunal General. Cuando se cita una sentencia o auto sin
especificar el tribunal de origen, se trata siempre de una resolucion del Tri-
bunal de Justicia (en los casos en los que se cita una sentencia del Tribunal
General, asi se advierte claramente). Cuando en el texto me refiero al Tribu-
nal, sin mas, se trata siempre del Tribunal de Justicia.

No se recogen las consideraciones realizadas por el Tribunal que tienen
caracter general, y que no son, por lo tanto, especificas del Derecho de mar-
cas. Si una sentencia, por ejemplo, se refiere a la obligacion del Tribunal
General de motivar sus resoluciones, pero no presenta ninguna peculiaridad
con respecto al Derecho de marcas, ese aspecto de la sentencia se obvia.
Tampoco se incorporan las sentencias relativas a la Directiva 2004/48/CE de
29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad inte-
lectual, salvo que traten especificamente del Derecho de marcas, ni las reso-
luciones del Tribunal de Justicia en materia de costas.

Cuando se extracta una sentencia, se citan aquellas otras que incluyen
pasajes en el mismo sentido. No obstante, cuando otra sentencia consta
citada en el propio extracto reproducido, por lo general ya no se menciona,
pues el lector dispone de la referencia en el propio extracto del Tribunal de
Justicia. Por otra parte, cuando se entrecomillan los extractos de las resolu-
ciones del Tribunal de Justicia, las menciones entre corchetes que puedan
aparecer pertenecen al propio texto de la sentencia. Los incisos del autor
aparecen en nota a pie de pagina.

Por dltimo, y para evitar reiteraciones innecesarias, la Directiva y el
Reglamento se citan en el texto de la siguiente forma:

Directiva 1988: Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciem-
bre de 1988 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miem-
bros en materia de marcas.

Directiva 2008: Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (version codificada).

Directiva 2015: Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacién de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Reglamento 1993: Reglamento (CE) 40/1994, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria.
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Reglamento 2009: Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (versién codificada).

Reglamento 2017: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea (version
codificada).

kokok

Este libro ha sido fruto de largas horas de trabajo, y me alegraria que
aligerase la carga de otros. Ante todo, aspiro a que resulte Util; ese es su
principal propdsito. Si ademas contribuye a que nuestros jueces y abogados
tengan en cuenta en mayor medida el Derecho de la Unién al desarrollar su
labor, y con ello aumenta en cierta medida la seguridad juridica, la satisfac-
cion ya seria completa.
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MODO DE CITA ABREVIADA DE LAS NORMAS DE
LA UNION EUROPEA

Directiva 1988: Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de
diciembre de 1988 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros en materia de marcas.

Directiva 2008: Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (version codificada).

Directiva 2015: Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximaciéon de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Reglamento 1993: Reglamento (CE) 40/1994, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria.

Reglamento 2009: Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de
2009, sobre la marca comunitaria (version codificada).

Reglamento 2017: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea
(version codificada).
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Motivos de denegacién relativos o causas de nulidad relativa

4.3.10.4. ;Es un factor pertinente la forma en la que ha venido usandose la
marca anterior? (Marcas registradas en blanco y negro que se
usan en color)

En el caso resuelto por auto de 24 de abril de 2007, Castellblanch SA/
OAMI, C-131/06 P, ECLI:EU:C:2007:246, no traducido, ap. 56, la recurrente,
que pretendia registrar la marca figurativa CRISTAL CASTELLBLANCH, sos-
tenia que la marca anterior CRISTAL habia sido usada de manera sistemdtica
en combinacién con otros elementos no evocativos y mas distintivos (el signo
denominativo «Champagne Louis Roederer» y las letras «LR») en un disefio
especifico. Por este motivo, Castellblanch alegaba que no se podia considerar
que el signo anterior CRISTAL tuviese un elevado caracter distintivo. El Tri-
bunal rechazé las alegaciones de Castellblanch, sefalando lacénicamente
que el Tribunal de Primera Instancia no estaba obligado a tomar en consi-
deracién la forma en la que el signo anterior era utilizado, puesto que este
elemento no constituye uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo
de confusion.

El caso Castellblanch se alinea con la postura clasica, segin la cual para
apreciar la existencia de riesgo de confusién ha de estarse al signo tal y como
estd registrado. Sin embargo, en el caso Specsavers el Tribunal llega a la
sorprendente conclusién de que un color no registrado pero utilizado por el
titular de la marca puede ser relevante para la apreciacién del riesgo de con-
fusion. Lo hechos del caso son los siguientes:

El grupo Specsavers, que es la cadena de 6pticas mas grande en el Reino
Unido, es titular de varias marcas de la UE:

— Marcas denominativas nos 1321298 y 3418928, consistentes en la
palabra «Specsavers».

— Marcas figurativas nos 449256 y 1321348 («marcas con logotipo
sombreado»):
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— Marca comunitaria figurativa n.° 5608385, consistente en el
siguiente signo:

— Marca figurativa n.> 1358589 («marca con logotipo sin texto»):

En octubre de 2009, Asda, propietaria de una cadena de supermercados,
lanz6 una campana publicitaria para productos de 6ptica dirigida contra el
grupo Specsavers, que es su principal competidor. En el marco de esta cam-
pana, Asda utilizé los esléganes «Be a real spec saver at Asda» y «Spec
savings at ASDA» y los siguientes logotipos:

AAS IS HHE)

i

' v B amlly €3 p tlaeclnmn
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Specsavers demand6 a Asda por violacién de sus marcas ante la High
Court of Justice (England & Wales). En el marco del litigio se presentaron
varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En lo que ahora inte-
resa, el 6rgano remitente deseaba saber si el mayor renombre del grafico de
color verde, que el grupo Specsavers ha utilizado siempre para representar
su marca con logotipo sin texto, puede tenerse en cuenta en relacion con el
articulo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2009 (art. 9.2 letras «b»
y «c» del Reglamento 2017), a pesar de que dicha marca fue registrada en
blanco y negro.

El Tribunal, tras realizar unas consideraciones generales sobre el riesgo
de confusion, llega a la conclusién de que el color si que es pertinente:

«32. Mediante su cuarta cuestion, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta si
el articulo 9, apartado 1, letras b) y ¢) del Reglamento n.°207/2009 debe interpretarse
en el sentido de que cuando una marca comunitaria no esta registrada en color, pero
el titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinacién de colores
particulares, de modo que una parte significativa del publico asocia mentalmente
dicha marca a ese color o combinacién de colores, son pertinentes el color o los
colores utilizados por un tercero para la representacién de un signo que presunta-
mente viola dicha marca en la apreciacion global del riesgo de confusién o en la
apreciacion global del aprovechamiento indebido en el sentido de dichas disposi-
ciones.

(...)

37. Pues bien, al menos cuando se trata de una marca que no ha sido registrada
bajo un color determinado o caracteristico, sino en blanco y negro, el color o la
combinacién de colores en los que la marca es después efectivamente utilizada
afecta a la percepcion de esta marca por parte del consumidor medio de los pro-
ductos de que se trate y, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de confusién o de
asociacion entre la marca anterior y el signo que supuestamente la viola.

38. En estas condiciones, no seria l6gico considerar que el hecho de que un
tercero utilice para la representacion de un signo que presuntamente viola una marca
comunitaria anterior un color o una combinacioén de colores que una parte signifi-
cativa del publico ha pasado a asociar mentalmente a dicha marca, por el uso que
su titular ha hecho de ella en ese color o en esa combinacién de colores, no puede
tenerse en cuenta en el marco de la apreciacion global por el mero hecho de que
dicha marca anterior hubiese sido registrada en blanco y negro.

39. En segundo lugar, por lo que respecta al examen del aprovechamiento inde-
bido derivado del caracter distintivo o del renombre de la marca en el sentido del
articulo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009, ha de procederse a
realizar una apreciacion global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes
del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renom-
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bre y la fuerza del caracter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las
marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o
servicios de que se trate. En relacion con la intensidad del renombre y la fuerza del
caracter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia también ha declarado que
cuanto mayores sean el caracter distintivo y el renombre de dicha marca, mas facil-
mente podrd admitirse la existencia de una infraccion (véase la sentencia de 18 de
junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 44).

40. A este respecto, de la resolucion de remisién se desprende que la similitud
entre las marcas del grupo Specsavers y los signos utilizados por Asda se buscé
deliberadamente para crear una asociacion entre las dos marcas en la mente del
publico. Pues bien, la circunstancia de que Asda utilizara un color similar al utilizado
por el grupo Specsavers al objeto de beneficiarse del cardcter distintivo y del renom-
bre de las marcas de éste es un factor que debe tenerse en cuenta para determinar
si en esas circunstancias puede declararse la existencia de un aprovechamiento
indebido derivado del caracter distintivo o del renombre de la marca (véase, por
analogia, la sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 48).

41. Habida cuenta de lo que antecede, es preciso responder a la cuarta cuestion
prejudicial que el articulo 9, apartado 1, letras b) y ¢), del Reglamento n.© 207/2009
debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no esta regis-
trada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combi-
nacién de colores particulares, de modo que una parte significativa del publico aso-
cia mentalmente dicha marca a ese color o combinacién de colores, son pertinentes
el color o colores que un tercero utiliza para la representacién de un signo que
presuntamente viola dicha marca en la apreciacion global del riesgo de confusion
o en la apreciacién global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha
disposicion». Sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers, C-252/12,
curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2013:497.

A continuacién, el Tribunal responde a la siguiente cuestion prejudicial,
en la que se preguntaba «si el articulo 9, apartado 1, letras b) y c), del Regla-
mento n.° 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que
una parte significativa del pablico también asocie mentalmente al tercero
que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color
o la combinacién de colores particulares utilizados por este para la repre-
sentacion de ese signo es un factor pertinente en la apreciacion global del
riesgo de confusion y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha
disposicion»:

«44. A este respecto, es preciso sefalar que, como se ha recordado en los apar-
tados 34 y 39 de la presente sentencia, tanto el riesgo de confusién en el sentido del
articulo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 como el aprovecha-
miento indebido en el sentido del articulo 9, apartado 1, letra c), del mismo Regla-
mento deben apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del
supuesto concreto que sean pertinentes.
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11.6. USO EFECTIVO Y CUP

El Convenio de la Unién de Paris no contiene ningtin elemento que per-
mita precisar el concepto de «uso efectivo»:

«32. Para definir dicho concepto de «uso efectivo», en primer lugar, debe recor-
darse, como hace el duodécimo considerando de la Directiva, que «todos los Estados
miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de Paris para la proteccién
de la propiedad industrial [y] que es necesario que las disposiciones de la presente
Directiva estén en completa armonia con las del Convenio de Paris».

33. Pues bien, a tenor de su articulo 5, parte C, apartado 1, dicho Convenio se
limita a establecer, en relacion con la caducidad por falta de uso, lo siguiente:

«Si en un pafs fuese obligatoria la utilizacién de la marca registrada, el registro
no podra ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no jus-
tifica la causa de su inacci6n».

34. Las prescripciones del Convenio de Paris no contienen, por lo tanto, ningtn
elemento pertinente que permita precisar el concepto de «uso efectivo», cuyo
alcance, por ende, sélo puede resultar del anélisis de las propias disposiciones de la
Directiva». Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV
(Actividad consistente en el mantenimiento de extintores «Minimax» ya comercia-
lizados, con venta de piezas de recambio y accesorios), C-40/01, curia.europa.eu,
ECLI:EU:C:2003:145.

11.7. EL PLAZO DE 5 ANOS

11.7.1. Introduccion

Abordaremos el plazo de 5 afios desde dos perspectivas. En primer lugar,
como «periodo de gracia» del que dispone el titular para iniciar el uso efec-
tivo de la marca. Desde esta perspectiva, el titular de la marca invoca el plazo
de 5 afos para evitar tener que probar el uso. Durante ese plazo, en efecto,
no es posible declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca,
por lo que este puede ejercitarlos sin tener que demostrar el uso. Desde la
segunda perspectiva, el plazo se alega contra el titular de la marca, ya que
se invoca como defensa en un procedimiento de oposicion o nulidad o ante
el ejercicio de una accion de violacién: se solicita que el titular de la marca
(anterior, en su caso) pruebe que la misma ha sido objeto de un uso efectivo
durante el plazo de 5 afios. En este caso, el plazo «se cuenta hacia atrds» (de
forma retroactiva, indican las Directrices?®), y lo relevante es determinar
cudl es el momento a tener en cuenta para contarlo. Por supuesto, entre

(200) Edicion 2024, parte C, Seccion 7, ap. 4.2 (https:/guidelines.euipo.europa.eu/
2214313/2224604/directrices-sobre-marcas/4-2-solicitudes-de-mue-impugnadas-y-
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ambos plazos existe una relacion, ya que la falta de uso no se puede alegar
como defensa mientras el periodo de gracia no haya transcurrido.

11.7.2.  El plazo de 5 aios como periodo de gracia

11.7.2.1. Hasta que expire el plazo no puede declararse que los derechos
del titular han caducado

No puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan cadu-
cado ni para una parte ni para el conjunto de los productos o servicios para
los que esté registrada esa marca hasta que expire el plazo de cinco afios a
partir del registro de la marca de la Unién:

«26. Del enunciado y de la finalidad de los articulos 15, apartado 1, y 51, apar-
tados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.° 207/2009 se infiere que no puede declararse
que los derechos del titular de la marca hayan caducado ni para una parte ni para
el conjunto de los productos o servicios para los que esté registrada esa marca hasta
que expire el plazo de cinco afos a partir del registro de la marca de la Unién. De
este modo, esas disposiciones otorgan al titular un plazo de gracia para iniciar un
uso efectivo de su marca, durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que ésta
le confiere, en virtud del articulo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos esos
productos y servicios, sin tener que demostrar tal uso.

27. Por lo tanto, a fin de determinar, con arreglo al articulo 9, apartado 1, letra
b), de dicho Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan
una identidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca
de la Unién controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha
disposicion ha de apreciarse, durante el periodo de cinco afios consecutivo al regis-
tro de la marca de la Unidn, en relacién con los productos y servicios objeto del
registro de la marca y no en relacién con el uso que el titular haya podido hacer de
ésta durante ese periodo.

28. Por dltimo, si bien es cierto que una vez expirado el plazo de cinco afios
consecutivo al registro de la marca de la Unién el alcance de ese derecho exclusivo
puede verse afectado por el hecho de que se ponga de manifiesto, tras una demanda
de reconvencién o una defensa en cuanto al fondo presentadas por un tercero en
una accioén por violacion de marca, que el titular atin no ha iniciado en ese momento
un uso efectivo de su marca para una parte o para el conjunto de los productos y
servicios para los cuales se registr6 ésta, procede senalar que de la resolucion de
remision no se desprende que ésa sea la situacion en el caso de autos ni que el
tribunal remitente solicite orientacién al respecto.

registros-internacionales-que-designan-a-la-union-impugnados-presentados-antes-del-23-
de-marzo-de-2016-4-2-solicitudes-de-mue-impugnadas-y-registros-internacionales-que-
designan-a-la-union-impugnados-presentados-antes-del-23-de-marzo-de-2016).
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29. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las
cuestiones prejudiciales planteadas que el articulo 9, apartado 1, letra b), del Regla-
mento n.° 207/2009, en relacién con los articulos 15, apartado 1, y 51, apartado 1,
letra a), de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, durante el
periodo de cinco afios consecutivo al registro de una marca de la Unidn, el titular
de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusion,
el uso en el trafico econémico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para
todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca
haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos
productos o servicios». Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Lansforsakringar AB/
Matek A/S, C-654/15, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2016:998.

Esta jurisprudencia, referida al Reglamento, es también aplicable a la
Directiva:

«37. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los articulos 15,
apartado 1,y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.© 207/2009 confieren al titular
un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca durante el cual puede
alegar el derecho exclusivo que esta le confiere, en virtud del articulo 9, apartado
1, de este Reglamento, para todos los productos y servicios para los que se registrd
dicha marca, sin tener que demostrar tal uso (sentencia de 21 de diciembre de 2016,
Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 26).

38. A fin de determinar, con arreglo al articulo 9, apartado 1, letra b), de dicho
Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan una iden-
tidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca de la
Unidn controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha disposi-
cién ha de apreciarse, durante el periodo de cinco anos consecutivo al registro de
la marca de la Unién, en relacién con los productos y servicios objeto del registro
de la marca y no en relacién con el uso que el titular haya podido hacer de esta
durante ese periodo (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Lansforsakringar,
C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 27).

39. En lamedida en que los articulos 9, apartado 1, 15, apartado 1, y 51, apartado
1, letra a), del Reglamento n.© 207/2009 corresponden, en esencia, a los articulos 5,
apartado 1, 10, apartado 1, parrafo primero, y 12, apartado 1, parrafo primero, de
la Directiva 2008/95, esa jurisprudencia se puede transponer plenamente por ana-
logia a efectos de la interpretacion de estas Gltimas disposiciones.» Sentencia de 26
de marzo de 2020, AR/Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Etablisse-
ments Gabriel Boudier SA, C-622/18, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2020:241.

11.7.2.2. El plazo se aplica con independencia del sector econémico

El plazo de 5 afios se aplica con independencia del sector econémico al
que pertenecen los productos o los servicios para los que la marca en cues-
tion estd registrada:
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«49. En la medida en que Viridis alega la supuesta insuficiencia, para el sector
farmacéutico, del plazo de cinco anos mencionado en el articulo 51, apartado 1,
letra a), del Reglamento n.° 207/2009, es necesario sefialar, como indicé el Abogado
General en el punto 45 de sus conclusiones, que dicho plazo se aplica indepen-
dientemente del sector econémico al que pertenecen los productos o los servicios
para los que la marca en cuestion esta registrada. Por lo tanto, esa alegacién es
inoperante.» Sentencia de 3 de julio de 2019, Viridis Pharmaceutical Ltd/EUIPO y
Hecht-Pharma GmbH (uso efectivo: ensayo clinico de un medicamento), C-668/17
P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2019:557.

11.7.2.3.  Momento en el que se empieza a contar el periodo de 5 anos

En el caso del Reglamento el plazo de 5 afos se empieza a contar «a partir
del registro» (art. 18.1). Menos clara es la Directiva, que habla, de forma un
tanto imprecisa, de un plazo de 5 afios «contados a partir de la fecha en que
haya concluido el procedimiento de registro» (art. 10.1 Directiva 2008; art.
16.1 Directiva 2015). En la Directiva 2015, la imprecision se mitiga gracias
a la introduccién de nuevos apartados que precisan el comienzo del trans-
curso del plazo en determinados casos, ademas de que se dispone que la
fecha de inicio del plazo de cinco anos se inscribira en el registro:

«Articulo 16. Uso de la marca.

1. Si, en un plazo de cinco afios contados a partir de la fecha en que haya con-
cluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efec-
tivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o
servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante
un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca quedard sometida a los Iimites y
las sanciones previstos en el articulo 17, el articulo 19, apartado 1, el articulo 44,
apartados 1y 2, y el articulo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justifica-
tivas para su falta de uso.

2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposicién posterior al regis-
tro, el plazo de cinco afios a que se refiere el apartado 1 se calculara a partir de la
fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposicién,
a partir de la fecha en que la resolucion por la que se ponga fin al procedimiento de
oposicién sea definitiva o se haya retirado la oposicion.

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales
y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco afios a que se refiere el
apartado 1 se calculard a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada
o impugnada. Si se ha formulado oposicién o si se ha notificado una objecién por
motivos absolutos o relativos, el citado plazo se calculara a partir de la fecha en que
la resolucion por la que se ponga fin al procedimiento de oposicién, o la decision
sobre los motivos absolutos o relativos de denegacion, sea definitiva o se haya reti-
rado la oposicién.
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24.3.1.4.4.2. El caso Centrotherm Systemtechnik

En la sentencia Centrotherm Systemtechnik el Tribunal se pronuncia
sobre la aportacion extemporanea de documentos para probar el uso de la
marca, pero ahora no en el marco de un procedimiento de oposicién (como
en el caso New Yorker SHK Jeans), sino en el contexto de un procedimiento
de caducidad ante la EUIPO:

«76. Es preciso recordar que el articulo 76, apartado 2, del Reglamento n.°
207/2009 dispone que la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes
no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo.

77. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, del tenor de esta disposicién se
deduce que, como regla general y salvo disposicién en contrario, sigue siendo posi-
ble que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiracion de los plazos a los
que esta sujeta dicha presentacién con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.°
207/2009 y que no se prohibe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos
y pruebas alegados o presentados extemporaneamente (sentencia OAMI/Kaul, antes
citada, apartado 42).

78. Al precisar que esta Ultima «podra» decidir no tener en cuenta dichas prue-
bas, la citada disposicién otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apre-
ciacion al objeto de decidir, motivando su decision sobre este extremo, si procede
o no tenerlas en cuenta (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).

79. Por lo que respecta, mas concretamente, a la presentacién de pruebas del
uso efectivo de la marca en el contexto de procedimientos de caducidad incoados
sobre la base del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.c 207/2009, es
preciso destacar, en primer lugar, que este Reglamento no contiene disposicion
alguna en la que se precise el plazo dentro del cual deben aportarse tales pruebas.

80. En cambio, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.° 2868/95 establece,
a este respecto, que la OAMI invitard al titular de la marca comunitaria a aportar la
prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique.

81. En el caso de autos, la Division de Anulacion de la OAMI aplico esta dltima
disposicion e impuso a Centrotherm Systemtechnik un plazo a efectos de la presen-
tacion de tal prueba. Por otra parte, no se discute que Centrotherm Systemtechnik
presentd en dicho plazo diversas pruebas del uso de la marca controvertida.

82. En segundo lugar, es preciso recordar que la citada regla 40, apartado 5,
también puntualiza, en su segunda frase, que en el caso de que la prueba del uso
efectivo de la marca no se hubiera aportado dentro del plazo establecido por la
OAM]I, se revocard la marca comunitaria.

83. Como resulta de los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal
General interpret6 esta segunda frase en el sentido de que el plazo asi establecido
por la OAMI constituye, en cualquier caso, un plazo de caducidad tras cuya expi-
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racion estad prohibida toda presentacion de pruebas del uso. Por lo tanto, el Tribunal
General consideré que, en el supuesto de que se hayan presentado dentro del plazo
establecido pruebas referentes al uso de la marca, queda excluida cualquier pre-
sentacion de pruebas adicionales tras la expiracién de dicho plazo, de modo que la
OAMI esta obligada a revocar la marca si las pruebas presentadas inicialmente
resultan insuficientes para demostrar el caracter efectivo de dicho uso.

84. La interpretacion que sostuvo el Tribunal General le llevé a considerar que
la regla 40, apartado 5, segunda frase, del Reglamento n.° 2868/95 constituye, en el
sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 77 de la presente sentencia,
una disposicién contraria al articulo 76, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009,
con la consecuencia de que la Sala de Recurso no podia tener en cuenta las pruebas
adicionales del uso de la marca que le presenté Centrotherm Systemtechnik en
apoyo de su recurso.

85. Ahora bien, al actuar de este modo, el Tribunal General interpret6 erronea-
mente la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.c 2868/95.

86. A este respecto, si bien es cierto que del tenor literal de dicha disposicion se
deriva que cuando no se presente prueba alguna del uso de la marca de que se trate
en el plazo establecido por la OAMI ésta debe, en principio, pronunciar de oficio la
sancién de caducidad, tal conclusién no se impone, en cambio, si se presentaron en
el citado plazo pruebas de dicho uso.

87. En tal caso, y a menos que resulte que dichas pruebas carezcan de toda
pertinencia a efectos de demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento
seguira su curso. Asi pues, la OAMI, como establece el articulo 57, apartado 1, del
Reglamento n.° 207/2009, debera invitar a las partes, cuantas veces sea necesario,
a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido
o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes. En tal contexto, si ulte-
riormente se declara la caducidad de la marca, ésta procede no de una aplicacién
de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.° 2868/95, disposicion de naturaleza
esencialmente procesal, sino exclusivamente de la aplicacion de las disposiciones
materiales recogidas en los articulos 51, apartado 1, y 57 del Reglamento n.°
207/20009.

88. De lo anterior se deriva que, como se ha recordado en el apartado 77 de la
presente sentencia, la presentacién de pruebas del uso de la marca que vienen a
afadirse a las propias pruebas presentadas en el plazo fijado por la OAMI, en virtud
de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.© 2868/95, sigue siendo posible tras la
expiracion de dicho plazo, y que no se prohibe en modo alguno que la OAMI tenga
en cuenta pruebas adicionales presentadas extempordneamente.

89. Pues bien, como se ha recordado en el apartado 81 de la presente sentencia,
ha quedado acreditado que, en el caso de autos, Centrotherm Systemtechnik habia
presentado, en el plazo fijado por la OAMI, diversas pruebas destinadas a demostrar
el uso de la marca en cuestién. Asimismo, ha quedado acreditado que las pruebas
inicialmente presentadas no carecian de toda pertinencia a estos efectos, puesto que
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concretamente llevaron a la Sala de Recurso a desestimar parcialmente la solicitud
de caducidad, debido a que se habia demostrado dicho uso en relacién con varios
productos.

90. En estas circunstancias, procede afirmar que el Tribunal General incurri6 en
error de Derecho al declarar, en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, que
la regla 40, apartado 5, del Reglamento n.© 2868/95 podia obstaculizar el ejercicio,
por la Sala de Recurso, de la facultad de apreciacién que se le otorga, en principio,
en el articulo 76, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009, a efectos de la eventual
toma en consideracion de las pruebas adicionales que se habian presentado ante
ella». Sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH/
OAMI y centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (CENTROTHERM), C-610/11
P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2013:593. En el mismo sentido, auto de 16 de junio
de 2016, L’Oréal SA/EUIPO, C-611/15 P, ECLI:EU:C:2016:463, aps. 25 a 27.

24.3.1.4.4.3. El caso Mobile.de

En la sentencia Mobile.de, el Tribunal de Justicia examiné la cuestion de
si la Sala de Recurso de la EUIPO, en el marco de un procedimiento de nuli-
dad, puede tener en cuenta validamente elementos de prueba del uso efec-
tivo de la marca nacional anterior presentados por primera vez ante ella. En
este caso, la Division de Anulacion de la EUIPO habia desestimado las soli-
citudes de nulidad de dos marcas titularidad de mobile.de GmbH interpues-
tas por Rezon OOD, ya que Rezon no habia aportado prueba del uso de la
marca nacional anterior de la que era titular. La Sala de Recurso estimo el
recurso interpuesto por Rezon, tras tener en cuenta, en virtud del articulo 76,
apartado 2, del Reglamento n.©2007/2009, una serie de elementos de prueba
adicionales presentados por primera vez en el marco de dichos recursos.
Mobile.de recurri6 ante el Tribunal General, que desestimé el recurso, y ante
el Tribunal de Justicia, con idéntico resultado desestimatorio.

El Tribunal recuerda, en primer lugar, su jurisprudencia segin la cual del
articulo 76.2 del Reglamento 2009 se deduce que, como regla general y salvo
disposicion en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos
y pruebas tras la expiracion de los plazos a los que esta sujeta dicha presen-
tacién con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, y que no se prohibe en
modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o
presentados extempordneamente (aps. 47 a 49)%7%. Seguidamente, el Tribu-
nal examina si existe alguna disposicién en contrario en el caso de la pre-
sentacion de la prueba del uso efectivo de la marca anterior en el marco de
un procedimiento de nulidad. No lo es ni la regla 40, apartado 6, del Regla-

(374) Sobre esta jurisprudencia, véase el epigrafe 24.3.1.4.2 Interpretacién del ap. 2 del art. 95
Reglamento 2017.
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mento de Ejecucién (aps. 51-56, con cita de la jurisprudencia sentada en
Centrotherm Systemtechnik"’), ni la regla 50, apartado 1, parrafo tercero,
del Reglamento de Ejecucion, interpretada a sensu contrario. Con respecto a
esta Ultima, el Tribunal considera que contiene una norma dotada de pro-
yeccién horizontal en el sistema del Reglamento, y que, por lo tanto, se aplica
también al procedimiento de nulidad:

«58. La recurrente en casacion tampoco puede alegar que la regla 50, apartado
1, parrafo tercero, del Reglamento de Ejecucion constituye una disposicién en con-
trario respecto del articulo 76, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009.

59. Sobre este particular, debe recordarse que, a tenor de la mencionada regla
50, apartado 1, parrafo tercero, cuando el recurso esté dirigido contra la resolucion
de una Divisién de Oposicién, la Sala de Recurso se limitara a examinar los hechos
alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados
por la Divisién de Oposicion, a menos que la Sala de Recurso considere que han de
tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el articulo 76,
apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009.

60. Asi pues, el Reglamento de Ejecucién prevé expresamente que, al examinar
un recurso contra una resolucion de una Divisién de Oposicién, la Sala de Recurso
dispone de la facultad de apreciacién derivada de la regla 50, apartado 1, parrafo
tercero, de ese Reglamento de Ejecucién y del articulo 76, apartado 2, del Regla-
mento n.° 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas
nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o espe-
cificados por la Divisién de Oposicion (sentencia de 3 de octubre de 2013, Rintisch/
OAMI, C-122/12 P, EU:C:2013:628, apartado 33).

61. No obstante, no se puede deducir de ello a contrario que, cuando examina
un recurso contra una resolucion de una Division de Anulacion, la Sala de Recurso
no dispone de tal facultad de apreciacion. En efecto, como ya ha declarado el Tri-
bunal de Justicia, la regla 50, apartado 1, parrafo tercero, del Reglamento de Ejecu-
cién no es sino la expresion, en relacién con el examen de un recurso dirigido contra
una resolucién de una Division de Oposicion, del principio que se desprende del
articulo 76, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009, que es el fundamento juridico
de la mencionada regla 50 y que contiene una norma dotada de proyeccién hori-
zontal en el sistema de dicho Reglamento, que, por lo tanto, se aplica con indepen-
dencia de la naturaleza del procedimiento de que se trate (véase, en este sentido, la
sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579,
apartados 25 y 27)». Sentencia de 28 de febrero de 2018, mobile.de GmbH/
EUIPO, C-418/16 P, curia.europa.eu, ECLI:EU:C:2018:128.

(375) Sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OAMI y
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (CENTROTHERM), C-610/11 P, ECLI:EU:C:
2013:593, resefiada en el epigrafe precedente 24.3.1.4.4.2 El caso Centrotherm System-
technik.
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oy en dia resulta impensable aplicar el Derecho de marcas sin recurrir

a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Y no

solo por tratarse de un Derecho armonizado al detalle, sino porque la
actividad del Tribunal en este ambito es tremendamente prolifica.

La presente monografia aborda de forma exhaustiva la abundantisima
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (incluyendo las numerosas
resoluciones que no cuentan con una version en espafol) para ofrecer una
exposicion sistematizada y coherente del Derecho de marcas. Con esta
finalidad, el libro extracta, ordena y anota la jurisprudencia emanada tanto de
las cuestiones prejudiciales como de los recursos frente a las sentencias del
Tribunal General.

En esta nueva edicion la jurisprudencia se presenta actualizada hasta

junio de 2024. Del mismo modo, se ha realizado un importante esfuerzo

de reelaboracién, afiadiendo nuevos epigrafes de caracter metodoldgico

o introductorio, aumentando considerablemente las anotaciones del autor

y mejorando los indices de contenidos y de voces. Todo ello hace de este
libro una guia imprescindible para cualquier profesional que se dedique al
Derecho de marcas, ya sea en el ambito de la judicatura, de la abogacia o de
la academia.
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