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RECURRENTE en casacion

(en lo sucesivo, «<EPAL»),



[omissis]

y

PHZB. V.,
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con domicilio social en Zoetermeer,

RECURRIDA en casacién

(en lo sucesivo, «<PHZ»),

[omissis]

1. Tramitacion ulterior del procedimiento de casacion

1.1 [omissis]

1.2 [omissis] [tramitacion del procedimiento nacignal]

2. Antecedentes y hechos

2.1 En lainstancia de casacion se dan porprobados los siguientes hechos.

(i)

(i)

(i)

EPAL es la titolar registral de'la marca de la Unidon mixta EPAL, con
numero de, registre, 472415ninscrita el 22 de diciembre de 1998 para,
entre otra@s produetos;, «palés reutilizables» (clases 6 y 20). La marca
esta designada como marca colectiva.

Existeun sistema de, Derecho privado para la estandarizacion de los
denominades\palés‘EUR/EPAL (en lo sucesivo, también denominado
«Sistema, ERAL»). Este sistema implica que los palés (en lo sucesivo,
«europalés»),™ incluso tras su reparacion, deben ajustarse a
determinadas normas y especificaciones. En virtud de este sistema, la
fabricacion y la reparacion de europalés y la comercializacion de los
mISmos estan reservadas a empresas que cuentan con un derecho de
uso concedido por EPAL (los licenciatarios).

EPAL se encarga de la gestion y del control de la calidad de los
europalés. Dichos palés estan provistos de las marcas EUR o EPAL,
representadas mediante un marcaje a fuego sobre el taco, y se
comercializan de este modo. El objetivo de EPAL consiste en crear y
mantener a nivel mundial un sistema comun abierto en el que la
calidad y las caracteristicas de los palés sean constantes con el fin de
hacer posible el intercambio de palés. EPAL también se dedica a
luchar contra la falsificacion de estos palés.
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(iv) PHZ no dispone de un derecho de uso en el sentido del inciso (ii). En
2014, repar6 y comercializé ulteriormente europalés provistos con la
marca EPAL.

2.2.1 En el presente procedimiento, EPAL solicita, por cuanto interesa en la
instancia de casacion:

— que se declare que PHZ ha incurrido en una violacién de marca o, en su
caso, ha actuado ilicitamente al reparar y comercializar palés reparados,
comercializados originariamente bajo la marca EPAL;

— que se ordene poner fin a la reparacion y ulterior comercializacion de‘palés
provistos con la marca EPAL, so pena de imposicién desuna multa
coercitiva.

EPAL alega a este respecto, en sintesis, que PHZno solo repar6 europalés
provistos con la marca EPAL, sino que“también les ‘comercializd
ulteriormente.

2.2.2 El rechtbank (Tribunal de Primera Instancia),estimo“las pretensiones en
cuanto hacen referencia a la comereializacion ultecior de los europalés, pero
las desestimé en cuanto atafien a'la mera reparacion de los europalés. *

2.2.3 El hof (Tribunal de Apelacion), ratificé la sentencia del rechtbank en la
medida en que en ella@e,ordenaba‘a PHZ\a cesar de inmediato, a partir de la
notificacion de dichaysentencia, enyla ulterior comercializacién de palés
provistos con lasmarea ERA LW reparados por PHZ, cuando las reparaciones
consisten en,madificaciongs, en‘el estado de los palés que no revisten una
importancia seeundaria en elsentido de la sentencia «Valeo» del Benelux-
Gerechtshof (Tribunal de Justicia del Benelux), so pena de imposicion de
una.multa coercitiva. En todo lo demas, el hof revocd la sentencia del
rechtbank Y, desestimonlas pretensiones de EPAL. 2 A tal fin, por cuanto
interesa en lasinstancia de casacion, el hof formul6 las consideraciones
siguientes.

No se‘eensura la prohibicion dictada por el rechtbank en la medida en que
versa sobre la comercializacion de palés que ha reparado la propia PHZ,
cuando las reparaciones consisten en «modificaciones en su estado que no
revisten una importancia secundaria», en el sentido de la sentencia «Valeo»
dictada por el Benelux-Gerechtshof (apartado 3.2).

Los europalés mencionados en el presente procedimiento han sido

comercializados por el titular de la marca o bien con su consentimiento. A la

vista del articulo 13 del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26
! [omissis]

2 [omissis]
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de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo,
«Reglamento sobre la marca comunitaria»), todavia aplicable en el presente
litigio, EPAL solo puede prohibir, pues, la comercializacion ulterior cuando
existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se oponga a la
comercializacion ulterior de los palés, en especial cuando el estado de los
palés se haya modificado o alterado tras su comercializacién (apartado 3.6).

Mediante sus alegaciones formuladas en la instancia de apelacién, EPAL
aclaré que la rotura de los palés antes de la reparacion —y, por tanto, no la
reparacion en si— constituye una modificacion en el sentido delarticulo 13,
apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria. ¥a ‘no considera
(por tanto) que la reparacién sea la modificacion del estado de los'palés.‘Ello
significa que no puede estimarse la pretension de declaracion de, vielacion
de marca sobre la base de la presencia de modificaciones en el sentido del
articulo 13, apartado 2, del Reglamento sobre la ‘marcaxcomunitariappues no
se ha alegado ni se ha acreditado que PHZgshaya‘trabajado en‘palés rotos
(apartados 4.2 y 4.3).

EPAL sostiene que, pese a ello, existen motivos legitimos en el sentido del
articulo 13 del Reglamento sobre la“marca comunitaria, pues la funcién de
indicacion de origen o, en su caso,“la funcion de ‘garantia de calidad de la
marca EPAL ya no queda garantizada, puesto que un no licenciatario realiza
reparaciones en los palés (apartados 44 y 4.7

El titular de la marea puede ‘oponerse a la comercializacion ulterior de las
mercancias si existensmotivosslegitimos y la comercializacion ulterior
menoscaba o pdede menoscabar,las funciones de la marca (apartado 4.5).

Se menoscabaila, funcion“de indicacion de origen, entre otros casos, cuando
la marea es utilizada en la publicidad del revendedor de forma tal que puede
generarsesJas impresiontde que existe un vinculo comercial entre el
revendedor 'y, el titular’ de la marca (en el caso de autos, EPAL o sus
miembros), en particular que la empresa del revendedor pertenece a la red de
distribucion "de<la marca o que existe un vinculo especial entre ambas
empresas,, PHZ comercializa ulteriormente los palés que ha comprado. Es
decir, vende mercancias usadas y debe suponerse que sus compradores
conoeen tal circunstancia. PHZ indica este hecho en su sitio web, en el que
se reproduce un europalé con una marca EPAL. Estas circunstancias no
revisten una naturaleza tal que quepa afirmar que se genera la impresion de
que PHZ y EPAL/sus miembros tengan un vinculo econdémico, ni tampoco
que el sitio web de PHZ menoscabe gravemente el renombre de la marca
(apartado 4.9).

La marca colectiva de EPAL tiene como funcién garantizar que estas
mercancias procedan de un miembro/licenciatario de EPAL (esto es, que
procedan originariamente de ellos), lo cual da fe de la calidad de las mismas
en el momento de su primera comercializacion. La marca no tiene como
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funcién acreditar la calidad a posteriori ni tampoco garantiza que terceros
no vayan a hacer reparaciones en las mismas. Por tanto, no es posible
obligar, por la via de la marca colectiva, a que los palés, una vez que han
sido comercializados con el consentimiento del titular de la marca, sean
reparados exclusivamente por los miembros y licenciatarios del titular de la
marca conforme a determinadas normas para preservar asi su calidad tras la
primera comercializacion. Por consiguiente, la funcion de indicacién de
origen —a diferencia de cuanto sostiene EPAL— no serd objeto de
controversia en el caso de que un no licenciatario realice reparaciones y, a
continuacion, no pueda garantizarse la calidad permanente de losseuropalés
en el supuesto de su comercializacion ulterior (apartado 4.10).

Por las razones que se acaban de exponer, tampoco se menoscabaylafuncién
de garantia de la calidad y de la inversion. A ello sé'le afiade que latesisde
EPAL de que las reparaciones realizadas portRHZ\nogconstitbyen una
modificacion del estado de la mercancia implicasque la,comercializacion
ulterior por PHZ de los palés reparados nesmenoscaba estas'funciones de la
marca, porque los palés (por tanto) no han sido madificados de resultas de la
reparacion y, en consecuencia, no debe considerarse que tengan una calidad
menor que antes ni, por tanto, que ‘menoscaben, el renombre de la marca
EPAL (apartado 4.11).

Las alegaciones subsidiarias de EPAL, segtin las cuales toda reparacion
realizada por un nof licenciatario entrafia una modificacion de una
importancia mas que Secundaria,yson “contradictorias en sus propios
términos, resultan“incomprensibles y carecen de toda relevancia a la luz de
cuanto antecede (apartado4.13):

No existen motivos legitimos en el sentido del articulo 13, apartado 2, del
Reglamenta sobre 1a marca comunitaria, dado que ninguna de las funciones
de la, marcay EPALNresulta afectada o puede verse afectada por la
camercializaciomulterior realizada por PHZ (apartado 4.14). Por tanto, el
derecho desEPAL cenferido por la marca se ha agotado en cuanto atafie a los
eurgpalés objeta de litigio (apartado 5.1).

ERAL ha fundado subsidiariamente sus alegaciones en la existencia de un
acto flicito. EPAL ha basado esta pretension en que PHZ, al comercializar
palés con la marca EPAL que no se ajustan a las normas del sistema EPAL,
menoscaba dicho sistema. Por consiguiente, la pretension fundada en la
existencia de un acto ilicito se basa, en esencia, en la tesis de que PHZ viola
la marca EPAL, de modo que esas pretensiones deben compartir la misma
suerte que las pretensiones basadas en el derecho de marca (apartado 5.3).
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3. Apreciacion del motivo

3.1.1 El punto 1 del motivo versa sobre la tesis de EPAL de que le asiste un
motivo legitimo para oponerse a la comercializacion ulterior de los palés
porque el estado de los mismos se ha modificado o alterado.

En los puntos 1.1.1 y 1.1.2 se censura que el hof soslay6 (en el apartado 4.2)
el hecho de que EPAL alego que tiene un legitimo motivo, que consiste en la
preservacion del sistema EPAL y en controlar e impedir su socavamiento.
En dichos puntos se critica ademas que el hof pasé por alto latalegacion de
EPAL segin la cual toda reparacion efectuada por PHZ“(u oOtros no
licenciatarios) debe tener la consideracion de madificacion de“una
importancia mas que secundaria. En dichos puntos tambiémse afirma que.la
tesis de EPAL de que se introducen cambios en el éstado de las mercancias
al romperse los palés antes de su reparacion no @bsta‘a que toda reparacion
efectuada por PHZ deba verse como una modificacion de importancia mas
que secundaria.

El punto 1.1.3 censura la apreciacionsformulada por elhof en el punto 4.3 y
en él se alega (en sintesis) que también cabe afirmar que Se ha producido una
modificacion si las mercancias no estanotas.

En el punto 1.1.4 se critica'que el hof paso'pomalto, en su apartado 4.3, la
alegacion de EPAL dedgue la reparacion|por PHZ de los palés rotos no
excluye que exista una modificacion delestado como consecuencia de la
rotura de los mismes.

En el punto,1.4.5 sewreprocha“al hof no haber tenido en cuenta (en el
apartado_4.13)\guedde Una reiterada jurisprudencia se desprende que las
alegacionessformuladas comcarécter subsidiario por una parte no pueden
rechazarse, por el ‘mero motivo de que tales alegaciones se contradigan con
cdantotha alegado dicharparte con caracter principal.

3.1.2 En el punto, 2 se censura que la apreciacion del hof (formulada en el
apartade, 4.5), refleja una tesis juridica incorrecta, en la medida en que dicho
organoyjurisdiccional acepté como criterio que el titular de una marca solo
puede oponerse a la comercializacion ulterior de las mercancias si (i) existen
motivos legitimos y (ii) la comercializacion ulterior pueda menoscabar las
funciones de la marca. Si al titular de la marca le asiste un motivo legitimo
para oponerse a la comercializacion ulterior de las mercancias, tal
comercializacidn menoscabara también las funciones de la marca. Segun se
afirma en este punto del recurso, estos no son dos criterios que deban
cumplirse por separado.

3.1.3 En el punto 3.1 se critica, en primer lugar, que el hof no tuvo en cuenta (en
el apartado 4.9) que quien comercializa las mercancias revisadas debe hacer
en principio, con ocasién de tal comercializacion, todo cuanto sea
razonablemente posible para aclarar que se trata de productos revisados.
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Ademas, se alega que el hof ha pasado por alto que la impresion de la
existencia de un vinculo comercial entre, por un lado, PHZ vy, por otro,
EPAL o, en su caso, los miembros de EPAL, no puede suscitarse solamente
mediante la publicidad de las mercancias en cuestion, sino también mediante
la comercializacién de dichas mercancias y por cualquier otro uso de un
signo distintivo que sea igual o andlogo a la marca. A este respecto, puede
resultar relevante, por ejemplo, que mediante el etiquetado pueda evitarse
que se produzca una impresion errénea sobre la existencia de un vinculo
economico entre el titular de la marca y el tercero. Dicho punto del recurso
remite en este contexto a la sentencia Valeo del Benelux-Geréchtshof, 2 a la
sentencia Viking Gas/Kosan Gas del Tribunal de JustiCia de la“Union
Europea “ y a la sentencia Kool/Primagaz del Hoge Raady®

3.1.4 El punto 3.2 se dirige contra la apreciacion del hof (apartado,4.10) de que'la
marca no desempefia la funcion de velar por©la calidad, tras lasprimera
comercializacion ni garantiza que los terceros, "m0 “vayan\a realizar
reparaciones de las mismas, y que no esposibleobligaryporda via de una
marca colectiva, a que los palés, una vez que han sido‘comercializados con
el consentimiento del titular de la marea, seanweparados,exclusivamente por
determinadas personas (juridicas), —sus “\mieémbros/licenciatarios—
conforme a determinadas normas para,preservar asi‘la calidad tras la primera
comercializacion.

En el punto 3.2.1 se.censura que, el hef/no ha tenido en cuenta que las
funciones de la marca EPAL, no ‘¢onsisten Unicamente en garantizar la
calidad en la primera comercializacion, sino, precisamente, también después.
Ello guarda tfelacion™~con lay naturaleza de las mercancias, que son
intercambiables entre Sk, estdn destinadas a su (multiple) reutilizacion y a
menudo seportan,cargas muy pesadas. En dicho punto se sefiala, asimismo,
que deben“establecerse. exigencias elevadas respecto a la fabricacion y
reparaciontdeloswpalés, y los usuarios deben poder confiar en que los palés
se ajustan a tales'exigencias.

En‘el'punto 3:2:2 se reprocha al hof haber pasado por alto, en su formulacién
de la“Gltima frase del apartado 4.10, la alegacion de EPAL de que solo la
comercializacion ulterior de los palés reparados por PHZ que estan provistos
con stsmarca constituye una violacion de su derecho de marca. EPAL adujo
que, si PHZ quiere reparar ella misma los europalés pero no adherirse a
EPAL, deberé eliminar o tapar las marcas EPAL para asi aclarar al publico
que se trata de palés revisados. Segun se afirma en este punto, es posible

8 Sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 6 de noviembre de 1992, [omissis] [asuntos
A 89/1y A 91/1].

4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2011 (C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485).

5 Sentencia del Hoge Raad de 5 de enero de 2018, ECLI:NL:Hr:2018:10.
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eliminar la marca colectiva de EPAL sin menoscabar la utilidad y/o atractivo
del producto.

En el punto 3.2.3 se critica al hof haber soslayado (en el apartado 4.10) la
naturaleza de la marca colectiva y los aspectos inherentes a la misma. La
regulacion relativa a la marca colectiva EPAL establece exigencias tanto
respecto a los miembros de EPAL como respecto al uso de la marca por los
miembros de EPAL. De este modo, segun se afirma en este punto, la marca
colectiva EPAL si desempefia la funcion de velar por la calidad tras la
primera comercializacion. En el punto 3.2.4 se reprocha al hof haber partido
de una tesis juridica incorrecta en cuanto atafie a la funcion<de indicagion de
origen al aceptar que dicha funcion solo puede ser objeto deydebate en el
momento de la primera comercializacion, pero no despues., En“efeeto, los
casos recogidos en el articulo 13, apartado 2, del Reglamento, sobre la marca
comunitaria son, por definicién, supuestos de comercializacion ulterior de
mercancias una vez que han sido comercializadas porprimerawez, segun se
afirma en dicho punto.

3.1.5 El punto 4 se dirige contra la afirmacion delhof“(contenida en el apartado
5.3) de que las pretensiones de EPAL que estamfundadas en un acto ilicito
se basan en esencia en la tesis de que PH2 utilizata marca EPAL vy, por tal
motivo, comparten la suerte de las pretensiones basadas en el Derecho de
marcas. En el punto 4.1 se sefiala que el“hoféha soslayado la alegacion de
EPAL de que PHZ realiza reparagiones\sin ajustarse a las estrictas normas
de calidad y a las\especificaciones aplicables a tal fin y elude otras
obligaciones que les. miembros ‘de EPAL si deben cumplir, mientras que
PHZ comercializa palés ‘como, europalés. De este modo, PHZ obtiene
provecho a ‘expensas de ERPAL™y de los miembros del sistema EPAL,
compite «eon estes ‘de forma desleal y socava la asociacion EPAL y su
sistemanEn, este\punto, sey censura que el hof incurrié en un error al no
examipar Si, estasactuacion es ilicita respecto a EPAL en su condicién de
titular colectivo de marca.

3.2.1 Enstodos loswpuntos del motivo, salvo en el punto 4, se recogen, pues,
gensurastgue guardan relacion con la cuestion de si EPAL puede oponerse,
invocando su marca colectiva al amparo del articulo 13, apartado 2, del
Reglamento sobre la marca comunitaria (todavia aplicable al presente
procedimiento; esto es, el de 2009), a la comercializacion ulterior bajo la
marca EPAL efectuada por PHZ, que no es miembro ni licenciatario de
EPAL, de los palés comercializados por EPAL con dicha marca, en la
medida en que tales palés han sido reparados por PHZ.

3.2.2 En virtud del articulo 13, apartado 2, en relacion con el articulo 13, apartado
1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, tal oposicion sera posible
unicamente si EPAL tiene motivos legitimos para ello, los cuales existiran,
segun el citado articulo, cuando el estado de los productos se haya
modificado o alterado tras su comercializacion.
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3.2.3 El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado todavia sobre la cuestion de si
(y, en caso de respuesta afirmativa, en qué circunstancias) la
comercializacion ulterior de productos de marca reparados por un no
licenciatario puede constituir un motivo legitimo para que el titular de la
marca se oponga a la comercializaciéon ulterior de mercancias con dicha
marca.

3.2.4 El primer aspecto que se suscita en esta cuestion central consiste en saber si
la «doctrina de la funcién» —la funcion de indicacion de origen y de
garantia de la calidad, asi como la funcion de comunicacion, inversion y
publicidad— ® introducida por el Tribunal de Justicia ensel“marco, de la
interpretacion (en particular), del articulo 5, apartade, 1, letraa), de la
Directiva de marcas 89/104 para la delimitacion del &ambitg'de proteccion de
la marca, tiene también relevancia en la aplicacion ‘del articulo™3, apartado
2, del Reglamento sobre la marca comunitariapy, en_casovde respuesta
afirmativa, si se trata, a tal respecto, de da, interpretacionsdel concepto
«motivos legitimos» o bien de un requisite adicional, aplicable, si el titular
de la marca desea que su oposicion a la‘comereializacién ulterior prospere.
Ademas, se suscita la cuestion de si puede afirmarsessiempre que existen
«motivos legitimos» en circunstancias enlass que, en caso de
comercializacién ulterior, se ménoscaba‘@ puede menoscabarse una o varias
de estas funciones.

3.2.5 Cabe pensar que, para@preciar la‘posibilidad de que el titular de la marca se
oponga a la comercializacién ulterior ‘de mercancias reparadas, deba
atenderse a a) si Seatrata devproductos para cuya fabricacion se establecen
elevadas exigencias tecnicas, por ejemplo en materia de seguridad, y b) si la
reparacion supone,una modificacién del estado de la mercancia que revista o
no unagimportancia seeundaria (tal como se observaba, segin la
jurisprudenecia, del\, Benelux-Gerechtshof, durante la vigencia de la
legislaciomdehBenelux,de entonces). ” Esto se refiere, pues, a la cuestion de
sitla naturaleza ‘de las mercancias afectadas o de la reparacion realizada
resulta pertipnente a'la hora de elucidar si existen motivos legitimos.

3:2.6"A tal respecto, se suscita la pregunta de si circunstancias especiales, como
lasndel caso de autos, indicadas en el apartado 2.1, incisos (ii) y (iii), son o
puedentser pertinentes a la hora de apreciar la existencia de motivos
legitimos.

3.2.7 A la vista de las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en la
sentencia dictada en el asunto Viking Gas/Kosan Gas,® probablemente

6 Véase, mas recientemente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013,
Martin Y Paz/Depuydt (C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577).

7 Sentencia del Benelux-Gerechtshof de 6 de noviembre 1992, [omissis] [asuntos A 89/1 y
A 91/1] (Automotive/Valeo).

8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio 2011 (C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485).
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debera estimarse que existen motivos legitimos si la marca se utiliza de un
modo tal que genera la impresion de que existe un vinculo econémico entre
el titular de la marca (o sus licenciatarios) y la parte que realiza la
comercializacion ulterior, en particular que esta pertenece a la red de
distribucion del titular de la marca o que existe un vinculo especial entre
ambos. Por otro lado, probablemente debera estimarse, sobre la base de esta
jurisprudencia, que no existen motivos legitimos si, tras la reparacion, se
pone de manifiesto que la reparacion de los palés no ha sido realizada por el
titular de la marca o por un licenciatario del mismo. A este respecto cabe
pensar en el etiquetado de los palés, en combinacion o no con la eliminacion
de la marca. En tal contexto, es posible que sea relevante el*hecho derque la
marca pueda eliminarse de un modo sencillo, sin queyse menoescaben la
aptitud técnica o la utilidad préactica de los palés.

3.2.8 Dado que el presente asunto versa sobre una marcascolectiva, sessuscita

ademas la cuestion de si la respuesta a las anterioreSscuestionesitambién es
extrapolable, total o parcialmente, a unasmarca,colectiva.“A tal respecto
resulta pertinente indicar que el Reglamento sobre la_ marea comunitaria
(esto es, el de 2009), a diferencia deldReglamento sebreda'marca de la Unidn
Europea de 2015 (Reglamento_n.®2017/1001), nosrecoge la marca de
certificacion, de suerte que es“posible ‘que el Reglamento sobre la marca
comunitaria deba interpretarse emel sentido de que la marca colectiva,
habida cuenta de la norma“establecida en el articulo 67 de dicho
Reglamento, ofrece o puedeiofrecer una‘garantia de calidad méas amplia que
la existente en el memento de la primera comercializacion (es decir, la
comercializacion par.el titularde faymarca o por miembros del mismo).

3.2.9 Dado que todas estas,cuestiones juridicas no han sido elucidadas todavia por

el Tribunal deJusticia y resultan pertinentes para la resolucion del presente
litigio, ‘el “Hoge\ Raad\ planteara al Tribunal de Justicia las cuestiones
formuladas\a centinuaeion.

[omissis]\[suspensiémdelyprocedimiento]

4,

5.
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fomissis]

[omissis] [aspectos procesales]

Cuestiones de interpretacion
1.

a) ¢Es necesario, para que prospere la invocacion del articulo 13,
apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria, que la
comercializacion ulterior de los productos de marca de que se trata
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menoscabe o pueda menoscabar una o varias de las funciones de la marca
mencionadas en el punto 3.2.4?

b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestion 1, letra a), ¢existe una
exigencia adicional a la de la existencia de «motivos legitimos»?

c) ¢Essiempre suficiente, para que prospere la invocacion del articulo 13,
apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria, que se menoscabe
una o varias de las funciones de la marca mencionadas en la cuestion 1,
letra a)?

2.

a) ¢Cabe afirmar con caracter general que el titular,de ‘una,marca puede
oponerse, sobre la base del articulo 13, apartado,2, del Reglamento sebre la
marca comunitaria, a la comercializacion ulterigr,de“mereancias “‘con su
marca si dichas mercancias han sido reparadas, por. personas distintas del
titular de la marca o de aquellas a las queel titular haya@dade Su autorizacion
a tal fin?

b)  En caso de respuesta negativa,a la cuestion 2, letra a), ¢esta supeditada
la existencia de «motivos legitimos» en el sentido del articulo 13, apartado
2, del Reglamento sobre dammarcascomunitaria, tras la reparacion por un
tercero de mercancias cemercializadas, por, el titular de la marca o con su
consentimiento, a la“maturaleza de, las ‘mercancias o de las reparaciones
realizadas (expuestas“con“masidetalle en el punto 3.2.5), o bien a otras
circunstancias, £oma@tlas circunstancias especiales que concurren en el caso
de autos, mencionadasientelpunte 2.1, incisos (ii) y (iii)?

3.

a)em. ®Queda excluida‘la oposicion del titular de la marca, en el sentido del
articulo 43, apartado®2, del Reglamento sobre la marca comunitaria, a la
comercializacionulterior de mercancias reparadas por terceros si se hace uso
de la,marca,de“un modo que no pueda dar la impresion de que existe un
vinculo, ecanémico entre el titular de la marca (o sus licenciatarios) y la
parte, que comercializa ulteriormente las mercancias, por ejemplo si,
mediante la eliminacion de la marca o con un etiquetado adicional de las
mercancias, se pone de manifiesto tras la reparacion que esta no ha sido
realizada por el titular de la marca o por un licenciatario o con el
consentimiento de estos?

b) ¢Tiene a este respecto alguna relevancia la respuesta que se dé a la
cuestion de si la marca puede eliminarse de un modo sencillo sin que se
menoscabe la aptitud técnica o la utilidad practica de las mercancias?
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4.

¢ Tiene alguna relevancia en la respuesta a las cuestiones que anteceden el

hecho de que se trate de una marca colectiva conforme al Reglamento sobre

la marca comunitaria y, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida?
Resolucion

[omissis]

[omissis] [el Hoge Raad plantea las cuestiones antes formulada ende
el procedimiento]

[omissis] [formula de cierre]
Firma de la resolucion
[omissis]
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