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Asunto C-607/19
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12 de agosto de 2019
Organo jurisdiccional remitente:

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo, Civil %Wy Penal,
Alemania)

Fecha de la resolucion de remision:
6 de junio de 2019

Parte recurrente u otra denominacion:
Husqvarna AB

Parte recurrida:

Lidl E-Commeérce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF
RESOLUCION

| ZR 212/17

[omissis]
6 de junio de 2019
[omissis]
en el litigio entre
Husgvarna AB [omissis], Huskvarna, Suecia,

parte demandante, demandada reconvencional y recurrente en
casacion,

[omissis]
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y

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [omissis], Neckarsulm,

parte demandada, demandante reconvencional y recurrida en
casacion,

[omissis]

La Sala Primera de lo Civil del Bundesgerichtshof (Tribunal Supreme.de lo Civil
y Penal) [omissis]

ha resuelto:
I.  Suspender el procedimiento.

Il.  Remitir al Tribunal de Justicia de la Union Europea\las, siguientes,cuestiones
prejudiciales relativas a la interpretacion del articulo 51, ‘apartado 1, letra a),
del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejonde, 26 de febrero de 20009,
sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, pa1)y del articulo 58,
apartado 1, letraa), del Reglamento (UE) 2017/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junig de 2017, sobre la marca de la Union
Europea (DO L 154 de 16.6.2017, p, 1):

1. En el caso de una demanda, de reconvencion por caducidad de una
marca de la Union ‘que ha side, interpuesta antes de que transcurra el
periodo de falta de use,deeinco afios, ¢la determinacién de la fecha
decisiva fpara el, ealeulo ‘del periodo de falta de uso a efectos de la
aplicacién del artieulow51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la
marea comunitaria %y del articulo 58, apartado 1, letraa), del
Reglamento, Sobre la marca de la Unidn se rige también por las
disposicignes'de‘dichos Reglamentos?

2. \ En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestion, para calcular el
periodo™de falta de uso de cinco afios con arreglo al articulo 51,
apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y el
articulo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la
Wnion, en el caso de una demanda de reconvencion por caducidad de
una marca de la Union interpuesta antes de que transcurra el referido
periodo de cinco afios, ¢debe atenderse a la fecha en que fue
presentada la demanda de reconvencién o a la fecha de la ultima vista
ante el drgano jurisdiccional de apelacion?

Motivos:

1 I La demandante fabrica equipos para jardineria y mantenimiento de parques. En
2006 adquirié la compafia Gardena Deutschland GmbH. Esta Gltima comercializa
desde 1968 el «Original Gardena System», un sistema de mangueras de jardin
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cuyo kit de ensamblaje incluye una jeringa para riego y un acoplamiento rapido
para su conexion a la manguera de jardin.

La demandante es titular de la marca tridimensional de la Unién n.° 456244, cuyo
registro se solicité el 31 de enero de 1997 y que fue registrada el 26 de enero de
2000 en los colores rojo anaranjado-gris-gris claro para el producto «jeringa para
riego» (en lo sucesivo, «marca controvertida»). La representacion gréfica de esta
marca en el registro muestra una jeringa para riego que consta de tres partes, a
saber, un conector, un pasamano y una lanza. El pasamano es de color gris y de
forma cénica y consta de una superficie finamente acanalada. Laflanza es mas
estrecha y larga que el pasamano. También es conica y hacia delante,su diametro
se va reduciendo, tiene ligeras depresiones de forma eliptica y,es dexcolor naranja
0oscuro.

La reproduccion grafica en el Registro de la marca controvertida.es la‘siguiente:

La jeringa para riego comercializada por la demandante al menos hasta mayo de
2012 y con el nimero de articulo 941 corresponde a la marca controvertida.

La demandada es una empresa del Grupo Lidl responsable de la comercializacion
por Internet de los productos de dicha cadena de supermercados, asi como del
funcionamiento de la tienda en Internet. Desde principios de julio de 2014 y al
menos hasta enero de 2015, la demandada ofrecid en su tienda en Internet un Kit
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de mangueras en espiral, que consistia en una manguera en espiral, una jeringa
para riego y un manguito para un acoplamiento rapido de mangueras.

La demandante considerd que dicha oferta constituia una violacion de su marca de
la Union y reclamé a la demandada la cesacién, que se declarara su
responsabilidad por dafios y perjuicios y que se le reembolsaran los gastos del
apercibimiento. La demandada ha interpuesto una demanda de reconvencién
pretendiendo la cancelacién de la marca de la Union por caducidad. El
Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) estim6 la demanda y
desestimd la demanda de reconvencion. Interpuesto recurso de apeélaeion por la
demandada, el 6rgano jurisdiccional de apelacion lo estimo, asi cemo, la demanda
de reconvencién, y declard la caducidad de la marca de la &Jniényn.%456244 a
partir del 31 de mayo de 2017.

La Sala ha admitido a tramite el recurso de casacidn,_ensa medida en<gue la
demanda de reconvencion fue resuelta en perjuicio de,la _demandante. Con su
recurso de casacion, la demandante pretende gue, sexconfirme ‘la _sentencia del
Landgericht en la medida en que desestimo lademanda.de reconvencion.

I. La resolucion del presente litigio depende de que Se aclare el ambito de
aplicacion del Reglamento (CE) n.° 207/2009.sebre la“'marca comunitaria (en lo
sucesivo, «Reglamento sobre la marca, comunitaria») y del Reglamento (UE)
[omissis] 2017/1001 sobre la marea desJla Wnién *Europea (en lo sucesivo,
«Reglamento sobre la marcad 'deila Union»)y, asi como de la interpretacion del
articulo 51, apartado 1, letra a)y delNReglamento-sobre la marca comunitaria y del
articulo 58, apartado 1mletraa), del Reglamento sobre la marca de la Union. En
consecuencia, antes de% resolversel recurso, es necesario suspender el
procedimiento y plantear al Tibunal desJusticia de la Unidn Europea una peticion
de decision prejudicial “con arregle al articulo 267 TFUE, parrafos primero,
letra b), y tereero.

1. El tribunal, dewapelacién “considerd fundada la demanda de reconvencion
seflalande al respectoylo siguiente:

Aprecio que ‘eon efectos a partir del 31 de mayo de 2017 habia que declarar la
cadueidad de, la“marca reclamada. Afirmé que para el calculo del periodo
ininterrumpido de falta de uso no es determinante la presentacion de la demanda
de reeonvencion en septiembre de 2015, sino el momento en que finalizo la Gltima
vista, el24 de octubre de 2017. Hasta ese momento, a su juicio, la demandante no
habia hecho un uso efectivo de la marca en un periodo ininterrumpido de cinco
afios, ya que la jeringa para riego con el namero de articulo 941 sélo habia sido
comercializada hasta mayo de 2012.

2. En este litigio, la cuestién que se suscita en primer lugar es si la determinacion
de la fecha relevante para calcular el plazo de cinco afios a efectos del articulo 51,
apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del articulo 58,
apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Union esta cubierta por
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dichos Reglamentos (primera cuestion prejudicial). En caso afirmativo, se suscita
la cuestion de cual es la referida fecha decisiva (segunda cuestion prejudicial).

a) Es necesario aclarar, en primer lugar, si, en el caso de una demanda de
reconvencién por caducidad de una marca de la Union presentada antes de que
expire el periodo de cinco afios de falta de uso, las normas del Reglamento sobre
la marca comunitaria y del Reglamento sobre la marca de la Unién determinan
también el momento relevante para el célculo del periodo de falta de uso en el
contexto de la aplicacion del articulo 51, apartado 1, letraa), del Reglamento
sobre la marca comunitaria y del articulo 58, apartado 1, letra a), del'Reglamento
sobre la marca de la Union. Debe hacerse referencia a ambos Reglamentos;wa que
en el momento de la presentacion de la demanda de reconvencion en septiembre
de 2015, una fecha que resulta relevante, estaba vigente el Reglamento sobre la
marca comunitaria, pero en el momento de concluir la fasevorahante ehorgano
jurisdiccional de apelacion, el 24 de octubre de 2017, habia‘side,sustituido por el
Reglamento sobre la marca de la Union. En opinién, de‘la«Sala, los,Reglamentos
mencionados no establecen cuél es dicho momento.

aa) De conformidad con el articulo 14, apartado 1,%rimera‘frase, del Reglamento
sobre la marca comunitaria y el articule, 17, apartado™l, primera frase, del
Reglamento sobre la marca de la Union, lostefectos de®la marca de la Union se
determinaran exclusivamente por las disposieiones de dichos Reglamentos. Por
otra parte, conforme al articulg 14napartado 1, segunda frase, del Reglamento
sobre la marca comunitaria y el artieulo %7, apartado 1, segunda frase, del
Reglamento sobre la marca de®la Union, las infracciones contra las marcas de la
Unidn se regiran por lasydispesicienestdel capitulo X de dichos Reglamentos. En
ese sentido, los tribunales‘desmarcaside la Union Europea aplicaran lo dispuesto
en dichos Reglamentos,(articulo*101, apartado 1, del Reglamento sobre la marca
comunitaria yqarticuloe, 129, apartado 1, del Reglamento sobre la marca de la
Unidn). Con“arregle al, articuloe101, apartado 2, del Reglamento sobre la marca
comunitaria, en“suwersion\igente en el momento en que fue interpuesta la
demanda de reconvencion en septiembre de 2015, para todas las cuestiones que no
entreny.en, el ambito, de aplicacion del Reglamento, el tribunal de marcas
comunitarias, aplicard su ordenamiento juridico nacional, incluido su Derecho
internacional, privado. Con arreglo al articulo 129, apartado 2, del Reglamento
sebrela‘marca de la Unidn, respecto de todas las cuestiones en materia de marcas
no “reguladas-por dicho Reglamento, los tribunales de marcas de la Union
correspondientes podran aplicar el Derecho nacional vigente. Estas dos
disposiciones se refieren a aspectos del Derecho de marcas sustantivo no
regulados por los Reglamentos [omissis].

Por lo que se refiere al Derecho procesal, el articulo 14, apartado 3, en relacion
con el articulo 101, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, y el
articulo 17, apartado 3, en relacion con el articulo 129, apartado 3, del
Reglamento sobre la marca de la Union, prevén que el tribunal de marcas de la
Unidn aplicard, salvo que dichos Reglamentos dispongan otra cosa, las normas
procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca
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nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal (véase la
sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nikolajeva/Multi
Protect, C-280/15, [omissis] apartados 28 y 29).

bb) Los citados Reglamentos no regulan expresamente el momento relevante en
caso de una demanda de reconvencién por caducidad para calcular el periodo de
falta de uso en el sentido del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento
sobre la marca comunitaria y del articulo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento
sobre la marca de la Union. Segun las disposiciones mencionadas, se declarara
que los derechos del titular de la marca han caducado, mediante una demanda de
reconvencién en una accion por violacion de marca si, dentre,de, un periodo
ininterrumpido de cinco afios, la marca no ha sido objeto de un uso‘efeetivo en la
Unidn para los productos o los servicios para los cuales esté egistrada, y no
existan causas justificativas de la falta de uso.

(1) En la primera frase, tanto del articulo 51, apartado 1y letra'a), del"Reglamento
sobre la marca comunitaria, como del articulo:, 58y apartado™l, letra a), del
Reglamento sobre la marca de la Union, na se regula, el ‘calculo del «periodo
ininterrumpido de cinco afios» de falta de uso, relevantespara,la,caducidad. Segun
las respectivas segundas frases de dichas,disposiciones, 'no Se podra alegar la
caducidad de una marca de la Union si,»en“el intervalo, entre la expiracion del
periodo de cinco afios sefialado en la primera frase de dichas disposiciones y la
presentacion de la solicitud o de la demanda de‘recenvencion, se hubiera iniciado
o0 reanudado un uso efectivo‘de la, marca. Pontanto, en ambas frases se distingue
entre el periodo de cince afes, relevante para la caducidad, y la posterior
presentacion de la demanda, de “teconvencion, de modo que puede haber un
periodo de tiempo eftre elNfinal\del periodo de cinco afios y la presentacion de la
demanda de reconvencion durante.el cual se use la marca. Ello no permite deducir
que la presentaeion ‘de,la‘demanda de reconvencion sea (también) decisiva para
determinar el\periodo ‘devcineo.anos relevante conforme a las primeras frases de
cada unade.estas,disposiciones.

(2)Eh.articulo 99, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el
articulo ‘427, apartado 3, del Reglamento sobre la marca de la Union declaran
determinante ehmomento en que se interpuso la accion por violacién, pero esto se
aplicayexpresamente solo a la excepcion de caducidad de la marca de la Union
presentada por una via que no sea la demanda de reconvencion, formulada contra
las aceiones citadas en el articulo 96, letras a) y c), del Reglamento sobre la marca
comunitaria y en el articulo 124, letras a) y c), del Reglamento sobre la marca de
la Unidn. El articulo 100 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el articulo
128 del Reglamento sobre la marca de la Unidn, reguladores de la reconvencion,
no contienen tal prevision. En ese sentido, con arreglo al articulo 17, segunda
frase, de la Directiva 2015/2436/CE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en caso de alegar la
excepcion de la falta de uso ante una accion por violacion de marca, para calcular
el periodo de cinco afios debe atenderse a la fecha de presentacion de la accion.
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Nada dice la expresada Directiva acerca de la fecha relevante en el caso de una
demanda de reconvencion por cancelacion.

(3) El articulo 47, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el
articulo 47, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Union contienen una
determinacion expresa de la fecha final del periodo de cinco afios para el
procedimiento de oposicion, basado en una marca de la Union anterior, contra la
solicitud de marca de la Unién, como también el articulo 57, apartado 2, del
Reglamento sobre la marca comunitaria y el articulo 64, apartado 2, del
Reglamento sobre la marca de la Union para el procedimientof reésultante la
solicitud de caducidad o de nulidad ante la Oficina de Propiedadslntelectual de la
Unidn Europea (EUIPO). Tampoco de estas normas aplicables al proeedimiento
administrativo ante la Oficina puede deducirse cual es la“fecha ‘de“célculo
relevante en el caso de una demanda de reconvencién por‘caducidad.

bb) ElI opinion de la Sala, dichos Reglamentos,.no ‘determinan, el momento
relevante en caso de una demanda de reconvencion,por,caducidadwpara calcular el
periodo de falta de uso en el sentido del afticulo 81, apartadosl, letra a), del
Reglamento sobre la marca comunitaria y.del articulo 58, apartado 1, letra a), del
Reglamento sobre la marca de la Unidn, pues sestrata, dé una cuestion de
procedimiento que no es objeto de regulacién‘enlas referidas disposiciones.

(1) El considerando 9 de la Directiva 2008/95/CEjrelativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estades miembres en‘materia de marcas, viene a confirmar
que, conforme al Derecho«de marcas,armonizado en toda la Union, se trata de una
cuestion de Derecho precesal. Segunndicha disposicion, los Estados miembros
deben establecer lastnormas,de, procedimiento aplicables a la caducidad y a la
declaracion de nulidadwpor, derechos anteriores. EI hecho de que la Directiva (UE)
2015/2436 ya no regule expresamente esta cuestion probablemente sea debido a la
introduccion™desun procedimiento de caducidad ante las oficinas de marcas,
prevista_en, el “articule \45vde“esa Directiva, pero en lo que concierne a los
procedimientos judiciales‘de caducidad no se opone a que se califique el calculo
delsplazode cuestion proeesal. [omissis]

(2).De acuerde, con el Derecho procesal civil aleman, el tribunal debe basar su
decisionen loygue se haya alegado hasta el final de la Gltima vista [omissis]. En el
caso de'quewen el procedimiento judicial se alegue una excepcion de caducidad, el
Derecho de marcas aleman estipula en el articulo 25, apartado 2, primera frase, de
la Markengesetz (Ley alemana de marcas; en lo sucesivo, «MarkenG») que para el
calculo del periodo de cinco afios de uso debe atenderse a la presentacién de la
demanda. Sin embargo, si el periodo de cinco afios de falta de uso no finaliza
hasta después de interpuesta la demanda, conforme al articulo 25, apartado 2,
segunda frase, de la MarkenG debera atenderse a la conclusion de la fase oral del
procedimiento [omissis]. El articulo 55, apartado 3, segunda frase, de la MarkenG
establece que, en caso de que el titular de una marca registrada con prioridad
anterior presente una demanda, a los efectos de la excepcion de falta de uso
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alegada por el demandado debera tenerse en cuenta el periodo de cinco afios a
partir de la conclusion de la fase oral del procedimiento.

Dado que esta excluida la practica de pruebas ante el tribunal de casacion relativas
al uso que preserve el derecho en cuestion, debe atenderse, a efectos de la
caducidad de una marca, segun la jurisprudencia reiterada de la Sala, a la dltima
vista ante el tribunal de apelacién [omissis].

Conforme a este principio del «periodo de uso trasladable», puede resultar la
caducidad de una marca, como sucede en el presente caso, que aungue ha sido
usada con plenos efectos en los Gltimos cinco afios anteriores a la,presentagion de
la demanda, no lo ha sido en los cinco afios anteriores a la Lltima, vista ante el
tribunal de apelacion.

b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestionh, en elanarconde la
interpretacion de los respectivos articulos, debe aclararsetambiénsi al calcular el
periodo de cinco afios de falta de uso con arréglo“al articulons1;\apartado 1,
letra a), del Reglamento sobre la marca comunitariavy al articule,58, apartado 1,
letra a), del Reglamento sobre la marca de la Union, en el caso'de una demanda de
reconvencién por caducidad de una marca de la Unign presentada antes de que
expire el periodo de cinco afios de falta*de Usopdebe atenderse a la fecha en que
fue interpuesta la demanda de reconvengion ‘@, avla fecha de la Gltima vista ante el
organo jurisdiccional de apelacions En opinién de‘la Sala, la fecha relevante
deberia ser la de la dltimafvista ante el érgano jurisdiccional de la fase de
apelacion.

aa) La cuestion prejudicial.es pertinente para la resolucién del litigio. La casacion
tendré éxito en lamedida emgue para‘el calculo del periodo de falta de uso haya
que atender a la demandalde reeonvencion, presentada en septiembre de 2015. En
el presente caso, dada\Ja,comercializacion de la jeringa para riego con el nimero
de articule, 941\hastanmaye, de 2012, no existié falta de uso durante un periodo
ininterrumpido de‘cineo afios de la marca controvertida, de modo que la demanda
de sreconyvencion, seria infundada. Por el contrario, el recurso de casacion no
prosperara‘si para el.calculo del periodo ininterrumpido de cinco afios de falta de
use debe atenderseral momento de la Gltima vista ante el tribunal que examino los
heches.\La conclusion del 6rgano jurisdiccional de apelacion de que un uso de la
marca centrevertida con plenos efectos Unicamente se ha probado hasta mayo de
2012%puede considerarse juridicamente valida en la fase de casacion. Ello
implicaria que el tribunal de apelacion habria declarado acertadamente la
caducidad de la marca controvertida a partir del 31 de mayo de 2017, partiendo de
un altimo uso eficaz de mayo de 2012, ya que la Ultima vista tuvo lugar el 24 de
octubre de 2017.

bb) La fecha relevante para la caducidad por suspension del uso durante cinco
afios en el sentido del articulo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la
marca de la Union y del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la
marca comunitaria no esta clara ni ha sido adn aclarada por la jurisprudencia del
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Tribunal de Justicia de la Union Europea. En particular, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 19 de abril de 2018 (C-148/17, [omissis] P&C Hamburg/P&C
Dusseldorf) no aclara la cuestion planteada. Conforme a dicha sentencia, el
articulo 14 de la Directiva 2008/95, leido en relacion con el articulo 34, apartado
2, del Reglamento n.° 207/2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a
una interpretacion de la legislacion nacional segun la cual la nulidad o la
caducidad de una marca nacional anterior cuya antigtiedad se reivindique para una
marca de la Unidn Gnicamente pueden declararse a posteriori si los requisitos para
declarar la nulidad o la caducidad concurrian no solo en la fecha en la que se
renuncié a esa marca nacional anterior o en la que esta se extinguioj sine,también
en la fecha en la que se adoptd la resolucion judicial en la que se‘procedié adicha
declaracion (Tribunal de Justicia, [omissis] apartado 32, P&C Hamburg/R&C
Dusseldorf). Esto no permite extraer ninguna conclusion quéesrespenda_a'la
cuestion prejudicial planteada en el presente litigio. En el presente asunte, no se
trata de examinar si se cumplian los requisitos paraxdeclararsla“nulidad o la
caducidad de una marca nacional en el momentonde Su“renunciayoycaducidad
(Tribunal de Justicia, [omissis] apartado 26, P&C Hamburg/P&C Disseldorf). Se
trata mas bien de examinar si ha caducado una‘marca que-aun esta registrada.

cc) Atender al momento de la conclusion de la “fase™oral ante el o6rgano
jurisdiccional de apelacién es mas“acorde“con el objetivo enunciado en el
considerando 24 del Reglamento_sobre, la ‘marca de la Union, segin el cual
conceder la proteccion de la marca, soloyestd, justificado en caso de un uso
efectivo, que atender al gmomento de la“presentacion de la demanda de
reconvencion. Esta 0ltima, solucion, podria dar lugar a que una accién por
violacion prosperara, iy ada desestimacion de una demanda de reconvencion por
caducidad, aun cuando la ‘marca,controvertida reuniera las condiciones para ser
cancelada en el momento de la,reselucion judicial. Atender a la fecha de la Gltima
vista ante el 6rganoyjurisdiccional de apelacion también se corresponde con el
principio de econemia‘procesaliya que el demandante reconvencional no se vera
obligadexa“presentar, tna, nugeva demanda de reconvencion ni una solicitud de
cancelacion porquetse haya completado un periodo de cinco afios de falta de uso
durante,ehlitigionJalopcion por la fecha de la dltima vista no afecta de manera
impartante,ada proteceion unitaria de la marca de la Unién.

[emissis}



