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Observaciones preliminares

1. Los asuntos presentes se refieren de
muevo a la problematica del agotamiento
del derecho del titular de una marca en
casos de las llamadas «importaciones para-
lelas».

2. En este contexto, se solicita del Tribunal
de Justicia que se pronuncie sobre la
interpretacion de los conceptos «consenti-
miento» y «motivos legitimos» del
articulo 7 de la 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? {en lo sucesivo «Direc-
tiva sobre marcass). En las minuciosas
cuestiones prejudiciales, el 6rgano jurisdic-
cional de remisién pide que se especifiquen
las circunstancias de las cuales se puede
deducir el consentimiento y, en el asunto
C-414/99 también formula preguntas
acerca de los «motivos legitimos», que
pueden oponerse al agotamiento del dere-
cho del titular de una marca, con arreglo al
apartado 2 del articulo 7 de la Directiva
sobre marcas.

1 — Lengua original: aleman.
2—DOL 40, p. 1.
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3. Ya en dos ocasiones, el Tribunal de
Justicia ha tenido la oportunidad de pro-
nunciarse sobre el articulo 7 de la Directiva
sobre marcas en el contexto de importacio-
nes procedentes de paises terceros. En la
sentencia Silhouette,3 establecid que el
articulo 7, apartado 1, se opone a una
normativa nacional que prevé el agota-
miento internacional del derecho del titular
de una marca. En la sentencia Sebago*
teiterd su parecer y afiadid que la conse-
cuencia juridica del agotamiento solamente
se produce, si el consentimiento se extiende
a cada unidad de los bienes para los cuales
se haga valer el agotamiento del derecho.

4, Al parecer, las cuestiones prejudiciales
presentes se basan en una actitud abierta-
mente critica hacia la exclusion del agota-
miento internacional de los derechos del
titular de una marca conforme a la Direc-
tiva sobre marcas.’ Dicha exclusién debe
permitir, en principio, a los titulares de una
marca oponerse a la reimportacion en el
Espacio Econdmico Europeo (en lo suce-

3 — Sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International
Schmied (C-355/96, Rec. p. [-4799)

4 — Sentenicia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois
(C-173/98, Rec. p. 1-4103).

§ — Veéase también el articulo 13 del Reglamento de marcas, que
tiene el mismo teror: Reglamento (CEI n® 40/94 del Consejo
de 20 de diciembre de 1993 sobtre la marca comunitaria
(DO L 11, p. 1) . .
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sivo «EEE») de productos que llevan marca
y que hayan sido comercializados en primer
lugar fuera del EEE. Por consiguiente, el
alcance de este principio del agotamiento
interno en el EEE est4 estrechamente ligado
al concepto de «consentimiento».

I. Hechos

Asunto C-414/99

5. La parte demandante en el asunto de
remision, la sociedad anénima Zino Davi-
doff SA (en lo sucesivo «Davidoff») es
titular de dos marcas, «Cool Water» y
«Davidoff Cool Water», registradas y uti-
lizadas en el Reino Unido para una amplia
gama de productos de aseo y cosméticos.
Los productos se fabrican para Davidoff
bajo licencia y se comercializan por ella o
para ella tanto dentro como fuera del EEE.

6. Los productos, sus envases y sus signos
distintivos son idénticos independiente-
mente del lugar del mundo en que se
vendan,

7. Los productos de Davidoff llevan nfime-
ros de lote. Con dicha referencia se pre-
tende acatar las disposiciones de la Direc-

tiva 76/768/CEE ¢ sobre productos cosmé-
ticos, a la cual se adaptd el Derecho interno
del Reino Unido mediante las Cosmetic
Products (Safety) Regulations de 1996, SI
2925/1996.

8. La demandada en el procedimiento
principal, la sociedad A & G Imports Ltd
(en lo sucesivo, «A & Gn»), adquirid
productos de la demandante que habian
sido inicialmente comercializados en Sin-
gapur por Davidoff o con su consenti-
miento.

9. La demandada importd dichos produc-
tos en la Comunidad, y los puso en venta
alli. Los productos controvertidos finica-
mente se diferencian de otros productos de
la marca Davidoff en la medida en que un
miembro de la red de distribucién de los
productos en cuestidén eliminé u obliterd
por completo o parcialmente los niimeros
de lote.

10, En 1998, Davidoff presentd una
demanda judicial contra A & G ante la
High Court of Justice (England & Wales)
alegando entre otras cosas, que la impor-
tacion de productos de Singapur a Inglate-
rra y su venta en este pais representaban
una violacion de su marca registrada.

6 — Directiva del Conscjo de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estado miembros
en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169).
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11. Por su parte, A & G hace valer que, por
la forma en que los productos fueron
comercializados en Singapur por Davidoff
0 con su consentimiento, cabia considerar
que su importacidén y su venta fueron a su
vez autorizadas o habria que considerarlas
autorizadas. Por lo que se refiere a tal
consentimiento, la demandada basa su
argumentacién en las disposiciones de los
articulos 7, apartado 1,y 3, apartado 1, de
la Directiva sobre marcas.

12. Davidoff niega que haya consentido las
actividades de la demandada en el litigio
principal o que pueda considerarse que
haya consentido, y sefiala, ademas, que
habia tenido motivos legitimos en el sen-
tido del articulo 7, apartado 2, de la Direc-
tiva sobre marcas para oponerse a la
importacién y distribucién de los produc-
tos. Dichos motivos consistian en la total o
parcial eliminacién u obliteracion de los
ntmeros de lote.

13. El 18 de mayo de 1999 el organo
jurisdiccional de remision desestimé la
demanda de dirimir el litigio entre las
partes del litigio principal mediante un
procedimiento sumario por considerar que
los argumentos presentados por A & G no
estaban manifiestamente desprovistos de
fundamento. La High Court estimd que el
litigio planteaba cuestiones fundamentales,
en particular, sobre el alcance y efecto del
articulo 7, apartados 1y 2, de la Directiva
sobre marcas, cuya respuesta era necesaria
para poder resolver el procedimiento prin-
cipal.

14. En tales circunstancias, la High Court
solicita al Tribunal de Justicia de las
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Comunidades Europeas que se pronuncie
con caracter prejudicial sobre las cuestiones
siguientes:

«1) ¢Debe interpretarse el concepto de
comercializacién en la Comunidad
con el consentimiento del titular de
una marca, a efectos de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacion de las legis-
laciones de los Estados miembros en
materia de marcas (DO L 40, p. 1), en
el sentido de que incluye todo consen-
timiento, tanto expreso como tacito y
tanto directo como indirecto?

2) En el supuesto de. que:

a) el titular de una marca haya con-
sentido o permitido que los pro-
ductos se transmitan a un tercero
en circunstancias en las que el
derecho de este Gltimo para comer-
cializar posteriormente dichos pro-
ductos depende de la ley del con-
trato por el que el tercero los
adquirio, y

b) tal derecho permita al vendedor
imponer restricciones a la comer-
cializacién posterior o al uso de los
productos por el comprador, pero
también establezca que, de no
imponerse restricciones efectivas
por el titular o en su nombre al
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derecho del comprador de comer-
cializar posteriormente los produc-
tos, el tercero puede comercializar
tales productos en cualquier
Estado, incluidos los de la Comu-
nidad,

y si no se han impuesto restricciones
efectivas con arreglo a tal derecho para
limitar el derecho del tercero a comer-
cializar los productos, ¢debe interpre-
tarse la Directiva en el sentido de que
ha de presumirse que el titular ha
consentido el derecho del tercero,
adquirido de este modo, de comercia-
lizar los productos en la Comunidad?

Si la respuesta a la cuestién [anterior]
es afirmativa, ¢incumbe a los 6rganos
jurisdiccionales nacionales determinar
si, habida cuenta de las circunstancias,
se han impuesto restricciones efectivas
al tercero?

¢Debe interpretarse el articulo 7, apar-
tado 2, de la Directiva en el sentido de
que cualquier acto de un tercero que
afecte considerablemente al valor,
atractivo o imagen de la marca o de
los productos que la llevan constituye
un motivo legitimo que el titular puede
invocar para oponerse a la comerciali-
zacion ulterior de los productos?

5)

¢Debe interpretarse el articulo 7, apar-
tado 2, de la Directiva en el sentido de
que la eliminacién o la obliteracién,
total o parcial, por terceros de cual-
quier signo distintivo que lleven tales
productos constituye un motivo legi-
timo que el titular puede invocar para
oponerse a la comercializacién ulterior
de sus productos, cuando probable-
mente la eliminacién o la obliteracién
no cause un perjuicio grave o sustancial
a la reputacién de la marca o a los
productos que lleven dicha marca?

¢Debe interpretarse el articulo 7, apar-
tado 2, de la Directiva en el sentido de
que la eliminacién o la obliteracién,
total o parcial, por terceros de los
nameros de lote que lleven los produc-
tos constituye un motivo legitimo que
el titular puede invocar para oponerse a
la comercializacion ulterior de sus
productos, cuando de tal eliminacién
u obliteracién resulte que los productos
afectados

a) infringen la legislacién penal de un
Estado miembro (que no se refiere
a las marcas), o

b) infringen la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, de 27 de julio de 1976,
relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados Miem-

bros en materia de productos cos-
méticos (DO L 262, p. 169)?»

I-8697
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Asuntos C-415/99 y C-416/99

15. Levi Strauss & Co., sociedad del
Estado de Delaware, Estados Unidos de
América, es titular de las marcas «<LEVI’S»
y «501», que han sido registradas en el
Reino Unido entre otras cosas, para panta-
lones vaqueros.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, sociedad de
Inglaterra y Gales, es licenciataria de Levi
Strauss & Co. de las marcas registradas
para la fabricacién, importacién, venta y
distribucidén de pantalones vaqueros Levi’s
501, entre otros. Vende los productos
controvertidos en el Reino Unido y también
ha concedido licencias a otros comerciantes
al por menor como parte de un sistema de
distribucién selectivo.

17. Tesco Stores Ltd y Tesco plc (en lo
sucesivo se hara referencia a ambas como
«Tesco») son sociedades de Inglaterra y
Gales. La filtima de ellas es la sociedad
matriz de la primera. Tesco es una de las
principales cadenas de supermercados del
Reino Unido, con establecimientos en todo
el pais. Entre la gama de productos vendi-
dos por Tesco se encuentran las prendas de
vestir de diferentes tipos.

18. Costco (UK) Ltd, ahora Costco Who-
lesale UK Ltd (en lo sucesivo, «Costco»), es
también una sociedad de Inglaterra y Gales
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que vende numerosos articulos de marca,
especialmente prendas de vestir.

19. Levi Strauss & Co. y Levi Strauss (UK)
Ltd (en lo sucesivo: «Levi») se han negado
siempre a vender pantalones vaqueros de la
marca Levi’s 501 a Tesco y a Costco. Levi
también ha denegado la solicitud, formu-
lada por estas sociedades de convertirse en
distribuidores autorizados de los productos
controvertidos.

20. Por este motivo, Tesco y Costco adqui-
rieron auténticos pantalones vaqueros
Levi’s 501 de primera calidad de distintos
proveedores, especialmente de personas
que se dedican a importarlos desde paises
que no pertenecen al EEE. Los contratos
mediante los cuales Tesco y Costco adqui-
rieron los pantalones vaqueros no conte-
nian ninguna restriccién respecto a su
comercializacién ulterior. Los vaqueros
vendidos por Tesco fueron fabricados por
Levi o por encargo de Levi en Estados
Unidos, México o Canad4 y comercializa-
dos por primera vez en dichos paises.
También los pantalones vaqueros de Costco
habian sido fabricados en Estados Unidos o
en México.

21. Los proveedores de Tesco y Costco
habian adquirido los productos de forma
directa o indirecta de distribuidores auto-
rizados en los Estados Unidos, México o
Canad4, y/o de mayoristas, quienes, a su
vez, los habian comprado a «acumulado-
res»; éstos visitan muchos establecimientos
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y compran tantas prendas como les resulta
posible, para revenderlas luego a los mayo-
ristas.

22, En 1998, Levi entabld ante la High
Court of Justice (England & Wales) el
presente procedimiento contra Tesco y
Costco alegando que la importacién y
venta de los pantalones vaqueros Levi’s en
cuestidbn por parte de las demandadas
constituia una violacién de sus derechos
de marca.

23. Por su parte, Tesco y Costco manifes-
taron que habfan adquirido una facultad de
disposicién sobre los pantalones vaqueros.
Levi, en cambio, indicd que de acuerdo con
su politica de distribucidn, en los Estados
Unidos y en Canadi, Levi vendia a mino-
ristas autorizados, quienes mediante aper-
cibimiento de suspensién del suministro se
obligaban a no vender mas que a los
consumidores finales, En México, Levi
vendid parte de sus productos a mayoristas
autorizados, indiciAndoles que los produc-
tos no debian exportarse fuera de México.

24. En tales circunstancias, la High Court
solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que se pronuncie
con carécter prejudicial sobre las siguientes
cuestiones:

«1) En el supuesto de que productos con
marca registrada hayan sido comercia-
lizados en un Estado no perteneciente

al Espacio Econémico Europeo por el
titular de la marca o con su consenti-
miento y de que posteriormente hayan
sido importados o vendidos en el
Espacio Econémico Europeo por un
tercero, ¢permite la Directiva 89/104/
CEE (en lo sucesivo, “Directiva”) al
titular de la marca prohibir dicha
importacién o venta a menos que la
haya consentido expresa y explicita-
mente?, o ¢puede dicho consentimiento
ser tacito?

Si la respuesta a la primera cuestion es
que el consentimiento puede ser tacito,
ise puede deducir dicho consenti-
miento del hecho de que tales produc-
tos hayan sido vendidos por el propie-
tario o por cuenta suya sin restricciones
contractuales que prohiban su reventa
en el Espacio Econdémico Europeo y
que vinculen al primer comprador asi
como a los sucesivos compradores?

En el supuesto de productos con marca
que han sido comercializados en un
Estado no perteneciente al Espacio
Econdmico Europeo por el titular de
la marca:

a) ¢En qué medida son pertinentes o
determinantes para dilucidar si el
titular ha consentido la comercia-

I-8699
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lizaciéon de tales productos en el
Espacio Econdmico Europeo, en el
sentido de la Directiva, las siguien-
tes circunstancias:

i)

ii)

iii)

que la persona que comercia-
liza los productos, aun no
siendo distribuidor autorizado,
lo haga sabiendo que es el
propietario legitimo de los pro-
ductos y que éstos no llevan
ninguna indicacién de que no
se pueden comercializar en el
Espacio Econémico Europeo;
ylo

que la persona que comercia-
liza los productos, aun no
siendo distribuidor autorizado,
lo haga sabiendo que el titular
de la marca se opone a que se
comercialicen en el Espacio
Econdémico Europeo; y/o

que la persona que comercia-
liza los productos, aun no
siendo distribuidor autorizado,
lo haga sabiendo que el titular
de la marca se opone a que se
comercialicen por personas
que no sean distribuidores
autorizados; y/o

iv)

vi)

que los productos que hayan
sido adquiridos a minoristas
autorizados en un pais no
perteneciente al Espacio Eco-
némico Europeo que hayan
sido informados por el titular
de la marca de que se opone a
su venta para que sean reven-
didos, pero que no han
impuesto ninguna restriccion
contractual a sus propios com-
pradores sobre la forma en que
pueden disponer de los pro-
ductos; y/o

que los productos hayan sido
adquiridos a mayoristas auto-
rizados en un pais no pertene-
ciente al Espacio Econdmico
Europeo que hayan sido infor-
mados por el propietario de la
marca de que deben vender los
productos a minoristas en
dicho pais no perteneciente al
Espacio Econémico Europeo y
que no deben venderlos para la
exportacibn, pero a los que no
se les haya impuesto ninguna
restriccién contractual sobre la
forma en que pueden disponer
de los productos; y/o

que el titular de la marca haya
0 no haya comunicado a todos
los compradores posteriores de
los productos (es decir, a aqué-
llos situados entre el primer
comprador que los haya adqui-
rido del titular y la persona que
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los comercializa en el Espacio «1.La marca registrada confiere a su
Econdémico Europeo) su oposi- titular un derecho exclusivo. El titular
cién a la venta de los produc-  estard facultado para prohibir a cualquier
tos para que sean revendidos; tercero el uso, sin su consentimiento, en el
ylo trafico econdmico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca

vii} que el titular de la marca haya para sus productos o servicios idénticos
o no haya establecido una a aquellos para los que la marca esta
reserva contractual en virtud registrada [...]

de la cual el primer comprador
tiene prohibida juridicamente
la reventa de los productos a
toda persona que no sea un
consumidor final?

3. Podra, en especial, prohibirse, cuando se
cumplan las condiciones anunciadas en los
apartados 1y 2:

b) ¢Existen otros factores de los que
dependa que el titular de una
marca haya consentido o no a la
comercializacion de los referidos
productos en el Espacio Econo-
mico Europeo, en el sentido de la
Directiva, y en tal caso cuiles

> .
sons» a) poner el signo en los productos o en su

presentacion;

b) ofrecer productos, comercializarlos o
almacenarlos con dichos fines y ofrecer

I El marco juridico co ;
o prestar servicios con el signo;

25. El articulo 5 de la Directiva sobre
marcas dispone, por lo que aqui interesa, c¢) importar productos o exportarlos con
lo siguiente: el signo [...]»

I-8701
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26. El articulo 7 de la Directiva sobre las
marcas dispone, bajo ¢l titulo «Agota-
miento del derecho conferido por la
marca», lo siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no
permitird a su titular prohibir el uso de la
misma para productos comercializados en
la Comunidad con dicha marca por el
titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando
existan motivos legitimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercializa-
cién ulterior de los productos, en especial
cuando el estado de los productos se haya
modificado o alterado tras su comerciali-
zacibn.»

Con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo” (articulo 65, apar-
tado 2, en relacibn con el anexo XVII,
n° 4), el articulo 7, apartado 1, queda
redactado como sigue: «El derecho confe-
rido por la marca no permitira a su titular
prohibir el uso de la misma para productos
comercializados en un Estado parte del
Acuerdo con dicha marca por el titular o
con su consentimiento.»

7-—-D01994L1,p. 3

I-8702

III. Definicién de postura

27. Dada la detallada formulacion de las
cuestiones prejudiciales en el litigio princi-
pal, parece apropiado no tratarlas sucesi-
vamente sino en un contexto sistematico
que permita indagar mejor el fondo juridico
comiin de las cuestiones. Asi, las cuestiones
A a C en el asunto C-414/99 y todas las de
los asuntos C-415/99 y C-416/99 se refie-
ren al concepto de consentimiento recogido
en el articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas. Aunque ello no se desprenda
directamente de las cuestiones prejudicia-
les, esto resulta sin embargo de su relacion
con la problematica, también planteada,
del agotamiento del derecho. Las cuestio-
nes D a F en el asunto C-414/99 se refieren
a la interpretacion del articulo 7, apar-
tado 2. Como su relevancia para la decision
final depende de la respuesta que se dé al
primer conjunto de cuestiones mencionado
conviene responder a éste en primer lugar.

28. Tanto las partes del litigio principal,
como la Republica Federal Alemana, Fran-
cia, Finlandia, Italia, Suecia, la Autoridad
de Vigilancia de la AELCy la Comision
han presentado escritos de alegaciones en
parte muy detallados. Con la excepcidn de
Finlandia, Italia y Suecia todos ellos parti-
ciparon en la vista oral. En lo sucesivo,
solamente se hara referencia a las alegacio-
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nes de las partes en la medida en que sea
necesario a efectos de la argumentacion.

29. En resumen, A & G, por un lado y
Tesco y Costco (en lo sucesivo, «importa-
dores paralelos»), por otro, defienden una
interpretacién amplia del concepto de con-
sentimiento que permita deducir mas facil-
mente el agotamiento del derecho de marca
a partir de las circunstancias de cada caso
concreto. Davidoff y Levi defienden en
cambio sus sistemas de distribucién selec-
tiva haciendo referencia, fundamental-
mente, a la jurisprudencia del Tribunal.
Los demas interesados en el procedimiento,
basandose en el principio del agotamiento
comunitario, pero con una actitud distinta
en cuanto a la necesidad de discutirlo desde
un punto de vista juridico, examinan prin-
cipalmente los limites del concepto de
consentimiento, sin llegar a ponerse de
acuerdo sobre un criterio claro.

A. Sobre la interpretacién del articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas

30. Se trata de saber, si el consentimiento
con arreglo al articulo 7, apartado 1, de la
Directiva sobre marcas ha de ser conside-
rado como un concepto juridico nacional o
comunitario. :

31. En primer lugar, conviene examinar
aquellos motivos que pudieran funda-
mentar una interpretacion nacional. Dichos
motivos pueden resumirse en distintas
lineas de argumentacion: rechazo de prin-
cipio de la competencia legislativa comuni-
taria; aspectos conflictuales; falta de una
armonizacidn comunitaria del Derecho de
obligaciones y de cosas.

Por ello, hay que examinar primero la
competencia legislativa de la Comunidad,
antes de poder examinar los aspectos
conflictuales de esta argumentacién y los
relacionados con el derecho sustantivo.

1. Sobre la relevancia del articulo 7, apar-
tado 1, de la Directiva sobre marcas para la
apreciacioén del agotamiento de los dere-
chos conferidos por la marca en casos de
importaciones procedentes de paises terce-
ros.

32, El Gobierno italiano, apoyado en este
punto por el Gobierno francés, resalta que
si se acepta la premisa de que la primera
comercializacién de los productos contro-
vertidos fuera del EEE fue realizada por los
titulares de los derechos de marca o con su
consentimiento, no puede producirse el
agotamiento del derecho de marca en el
EEE por aplicacion de una norma comuni-
taria. Sostiene que la cuestidn de si, en las
circunstancias del litigio, hay que entender
que hubo consentimiento para la comercia-
lizacién dentro del EEE implicaria apreciar
la existencia de un acto de disposicién que
habria que enjuiciar de acuerdo con el
Derecho nacional. En este sentido, Tesco y
Costco también invocan la existencia de un
principio de territorialidad que impondiia a

1-8703
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la Comunidad dejar la regulacién del
comercio exterior a los Estados miembros,
mientras que la Directiva sobre marcas
tendria simplemente el objetivo del estable-
cimiento y el funcionamiento del mercado
interior.

33. El Tribunal de Justicia ya se ha visto
confrontado con esta argumentacién en la
sentencia Silhouette. 3 En ella declard que
la Directiva no puede interpretarse en el
sentido de que deja a los Estados miembros
la posibilidad de prever en su Derecho
nacional el agotamiento de los derechos
conferidos por la marca respecto de pro-
ductos comercializados en paises terceros.
El Tribunal fundamentd su decisién consi-
derando que aunque la Directiva sobre
marcas haya sido adoptada en virtud del
articulo 100 A del Tratado CE (actual-
mente articulo 95 CE, tras su modifica-
cion), regula de forma taxativa algunos
aspectos, en especial el agotamiento de los
derechos conferidos por la marca.

34. Segtin dicha sentencia,® los articulos 5
a 7 de la Directiva sobre marcas contienen
una armonizacién completa de las normas
relativas a los derechos conferidos por la
marca. Por ello, la Directiva sobre marcas
regula el agotamiento comunitario de los
derechos conferidos por la marca indepen-
dientemente del lugar en el que los produc-
tos que llevan la marca hayan sido comer-
cializados por primera vez.

8 — Citada en la nota 3, apartados 20 y siguientes,
9 — Citada en la nota 3, apartado 25.
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35.En la misma sentencia, el Tribunal
sefialaba ademas, que aunque se interpre-
tara el articulo 7 en el sentido de que prevé
una consecuencia juridica para el caso de
que los productos controvertidos hayan
sido comercializados fuera del EEE, con
ello no estid regulando las relaciones de
comercio exterior de la Comunidad, «]...]
sino definiendo los derechos de los que
gozan los titulares de marcas en la Comu-
nidad». 10 Al legislador comunitario no le
esta vedado, por tanto, prever consecuen-
cias juridicas en el interior de la Comuni-
dad también para situaciones que puedan
producirse fuera de la Comunidad o del
EEE, en la medida en que ello sea necesario
para alcanzar los fines de la Directiva, esto
es, el establecimiento y funcionamiento del
mercado interior a través de una armoni-
zacibén comunitaria de la proteccion de las
marcas. La primera comercializacidon de los
productos controvertidos fuera del EEE, no
se opone, pues, a la aplicaciéon de la
Directiva sobre marcas.

36. Sin cuestionar la aplicabilidad global
de la Directiva sobre marcas, se ha discu-
tido sin embargo la del articulo 7, apar-
tado 1, de dicha Directiva para apreciar el
agotamiento de los derechos conferidos por
la marca en caso de importaciones parale-
las procedentes de paises terceros, con el
argumento de que una demanda por viola-
cién del derecho de marca ha de exami-
narse, en primer término, a la luz del
articulo § de la Directiva sobre marcas y
de los requisitos fijados en &l para apreciar
la «falta de consentimiento»; el articulo 7
se opone, en cambio, a un consentimiento
del titular de la marca que dentro del EEE

10 — Citada en la nota 3, apartado 29.
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no se extendiese a la totalidad del territorio
—pero no fuese mas alla.

37. No queda claro sin embargo, de qué
disposiciones se deduce que la «falta de
consentimiento» del articulo 5, apartado 1,
no correspondiese exactamente al «consen-
timiento» del articulo 7, apartado 1. Tam-
poco se aprecia ningiin elemento que per-
mita establecer una diferencia conceptual
efectiva, sobre todo cuando ambas disposi-
ciones estan funcionando relacionadas. En
relacién con la sistemdtica de la Directiva
sobre marcas, el Abogado General Sr.
Jacobs ya seifialaba en el asunto Silhouette
que «el articulo 7 [...] constituye una
excepcién a los derechos del titular confe-
ridos por el articulo §».11 De esta forma, el
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas constituye un limite a los
derechos exclusivos derivados del
articulo 5, apartado 1.

38. Con ello deberia quedar claro, que no
puede dudarse seriamente de la pertinencia
del articulo 7, apartado 1, para examinar
la cuestidn de si los derechos del titular de
la marca estin o no agotados en el EEE,
incluso aceptando que los productos con-
trovertidos hayan podido ser comercializa-
dos por primera vez en paises terceros por
el propio titular de la marca o con su
consentimiento. Con ello, la cuestiébn de

11 — Conclusiones de 29 de cnero de 1998 en el asunto
C-355/96 (sentencia citada en la nota 3), punto 34.

derecho se centra, pues, en saber si la
existencia de un consentimiento en el
sentido de la teoria del agotamiento del
derecho de marca ha de ser examinada en
funcién del Derecho nacional o del Dere-
cho comunitario.

2. El consentimiento como concepto juri-
dico de Derecho nacional

39. Para poder determinar el consenti-
miento a la luz del Derecho nacional, hay
que examinar primero por qué Derecho
nacional se deberia regir esa interpretacion.
Por consiguiente, la cuestidn conflictual
previa tiene un papel fundamental en el
marco de la interpretaci6én nacional del
concepto de consentimiento. Sin embargo,
hay que sefialar que las partes en el
procedimiento también discrepan mucho
entre si en cuanto a esta cuestidon previa.

a) ¢Por qué Derecho nacional debe guiarse
la interpretacion del concepto de consenti-
miento?

40. En el asunto C-414/99 parece conside-
rarse que la interpretacién del concepto de
consentimiento en sentido del articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas
deberia guiarse por el Derecho aplicable al
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primer contrato? en la cadena de distri-
bucién. Siguiendo este parecer, el consenti-
miento para la comercializacién con arre-
glo al articulo 7, apartado 1, tendria que
corresponder, por consiguiente, a la decla-
racion de voluntad expresada con motivo
de la celebracion del primer contrato,
Segfin la resolucidon de remision, las partes
contratantes habian acordado la aplicabili-
dad del Derecho aleman. En aplicacién de
una regla de la prueba de la ley del foro
—es decir del Derecho inglés— segin la
cual se presume la identidad del Derecho
extranjero con el Derecho inglés, en tanto
las partes no aleguen un contenido distinto
del Derecho extranjero, el 6rgano jurisdic-
cional de remisidén basa sus consideraciones
no en el Derecho contractualmente pactado
por las partes —el aleman— sino en la ley
del foro. De la cuestidn prejudicial B del
asunto C-414/99 se deduce, que el examen
del consentimiento ha de realizarse a la luz
del Derecho aplicable al primer contrato de
la cadena de distribucion, mientras que en
los asuntos C-415/99 y C-416/99 los
importadores paralelos sefialan, sin haber
sido refutados en este extremo, que adqui-
rieron la propiedad de los productos desig-
nados con la marca sin que les fueran
impuestas limitaciones vilidas de su facul-
tad de disposicién sobre los productos.

41, En estas circunstancias, queda abierta
la cuestion de saber con arreglo a qué
Derecho habria que realizar la interpre-
tacién del concepto de consentimiento y si
eventualmente habria que tomar en consi-
deracion varios ordenamientos juridicos, en
funcién del nfimero de contratos en la

12 — Para los fines de la argumentacion, hay que equiparar al
concepto subyacente de «contrato», todo negocio juridico
en virtud del cual se transmita Ja facultad de disposicién
inmediata sobre los productos provistos con la marca.
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cadena de distribucién. La respuesta a esta
cuestion presupone una norma de conflicto
nacional o comunitaria. La determinacién
de esta norma de conflicto, requiere sin
embargo por su parte, que la disposicién de
adaptacion del Derecho nacional al
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas esté subordinada a una
norma de conflicto, es decir, que, sin una
motivacion mas detallada sea calificada
con arreglo al Derecho internacional pri-
vado. Esto muestra que no es posible
determinar el consentimiento en sentido
del articulo 7, apartado 1, conforme al
Derecho aplicable al primer contrato en Ja
cadena de distribucion,

42, Bl tenor del articulo 7, apartado 1,
aclara ya que el consentimiento en el
sentido de la Directiva sobre marcas no
puede equipararse con el de la declaracion
de voluntad dirigida a la celebracién de un
contrato. Seghin este articulo, todo depende
de si los productos fueron «comercializados
[+..] con dicha marca por el titular o con su
consentimiento», Pero si la comercializa-
cibn de los productos fue realizada por el
titular de la marca mismo, entonces deberia
existir un contrato y con ello la correspon-
diente declaracion de voluntad del titular
de la marca, de forma que en este caso
habria que reconocer también la identidad
conceptual de la declaraciéon de voluntad
dirigida a la celebracién del contrato y de
aquella que da lugar al agotamiento del
derecho de marca. De seguirse este parecer,
quedaria sin aclarar, por qué el articulo 7,
apartado 1, distingue entre la comerciali-
zacién por el propio titular de Ja marca de
la hecha con su consentimiento, ya que en
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ambos casos existe una declaracién de
voluntad del titular de la marca. Por ello,
no parece que pueda afirmarse, con caric-
ter general la identidad entre el consenti-
miento en el sentido de la Directiva sobre
marcas y el consentimiento dirigido a la
celebracién de un contrato.

43, Un enfoque tal deduce manifiestamente
la pertinencia de la ley aplicable al contrato
de la posible identidad, considerada desde
un punto de vista meramente conceptual,
de los términos empleados para designar el
consentimiento contractual y el consenti-
miento para la comercializacidon en sentido
de la Directiva, pero sin entrar a examinar,
mads alla del mero tenor literal, el contenido
y la funcién del consentimiento con arreglo
al articulo 7, apartado 1.

44, Por otra parte, la interpretacién del
concepto de consentimiento desde una
perspectiva nacional no puede tampoco
eludir la cuestion previa de la calificacion,
necesaria para la determinacién de la
norma de conflicto. Afin cuando dicha
calificacién haya de operarse desde el
punto de vista de la ley del foro,!3 tiene
que llevarse a cabo, con todo, teniendo en
cuenta la Directiva sobre marcas, puesto
que la proteccidon del derecho de marca ha
sido completamente armonizada y por ello,
el Derccho nacional ha de ser interpretado

13 — Batiffol, H.; Lagacrde, Pz Droit international privé, Vol. 1,
8 cd., 1994, apnrm(fo 293.

de una manera conforme con la Direc-
tiva. 14 Aunque solamente fuese en el marco
de la cuestion previa de la calificacion con
arreglo a las normas de conflicto, el analisis
del contenido del concepto de consenti-
miento parece insoslayable.

45. Como conclusion preliminar debe sefia-
larse, que, en cualquier caso, puede resultar
necesaria una interpretacion auténoma del
concepto de consentimiento para resolver
la cuestién de la calificacion a efectos
conflictuales.

46. Al margen de esto, hay otros puntos de
vista contrarios al enfoque de los importa-
dores paralelos, Asi, junto a la argumen-
tacion de la pertinencia del estatuto contra-
ctual para la libre eleccion de la ley
aplicable, quedaria atin por dilucidar, a la
vista del elevado niimero de niveles que,
llegado el caso, pueden integrar la cadena
de distribucién, con qué requisitos podria
deducirse, si es que puede deducirse, el
consentimiento en dichos niveles y, en su
caso, en cudles de cllos. Esto entrafiaria el
riesgo de «reintroducir» el agotamiento
internacional en contra de los objetivos de

14 — Jurisprudencia reiterada; véase por ejemplo la sentencia de
25 de febrero de 1999, Carbonari y otros {C-131-/97, Rec.
p- I-1103), apartado 48: «Como se desprende de la
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, al aplicar
¢l Derecho nacional, en particular fas disposiciones de una
LSIV que, como sucede en el procedimiento principal, han
sido especialmente introducidas para garantizar fa adap-
tacion del Derecho interno a una Directiva, el organo
jurisdiccional nacional esta obligado a hacer todo lo
rosiblc or interpretar su Derecho nacional a la luz de la
ctra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el
resultado que esta Gltima persigue y atenerse asi al parrafo
tercero del articulo 189 del Tratado CE [véanse las
sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing
(C-106/89, Ree. p. [-4135), apartado 8, y de 16 de
diciembre de 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec.
p. [-:6911), apartado 20]».

I-8707



CONCLUSIONES DE LA SRA. STIX-HACKL — ASUNTOS ACUMULADOS C-414/99, C-415/99 Y C-416/99

la Directiva sobre marcas, 15 porque es muy
probable que a fin de cuentas, siempre
fuera posible la presuncién del consenti-
miento.

47. En estas circunstancias es preciso sefia-
lar que la argumentacién de los importa-
dores paralelos acerca de la libre elecciéon
de la ley aplicable y de la territorialidad del
Derecho comunitario tiene algin parecido
con las alegaciones de la demandada en el
procedimiento principal del asunto Ing-
mar. 6 Por lo que se refiere a la libre
cleccibn de la ley aplicable, las partes
demandadas de los procedimientos princi-
pales invocan el Convenio de 19 de junio
de 1980 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales. 17

48. En el asunto Ingmar se trataba funda-
mentalmente de la aplicabilidad de la
Directiva 86/653/CEE del Consejo de
18 de diciembre de 1986 relativa a la
coordinacion de los derechos de los Estados
miembros en lo referente a los agentes
comerciales independientes 18 a un contrato
de agencia que estaba sometido al Derecho
de un pais tercero en virtud de una clausula
de eleccién de la ley aplicable cuando el
agente comercial independiente ejercia su
actividad en el territorio de un Estado
miembro, pero el empresario estaba esta-
blecido en un pais tercero. En este asunto
también se invocaron fundamentalmente la
libertad de eleccion de la ley aplicable al
contrato y la territorialidad del Derecho
comunitario.

15 — Véase a este respecto la sentencia Silhouette, citada en la
nota 3.

16 — Sentencia de 9 de noviembre de 2000, Ingmar (C-381/98,
Rec. p. [-9305).

17 — DO L 266, p. 1; EE 01/03, p. 36.
18 — DO L 382, p. 17.
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49. En la sentencia dictada en el referido
asunto, el Tribunal de Justicia llegd a la
conclusién de que la Directiva 86/653/CEE
era, en esas circunstancias, aplicable al
caso. En primer lugar sefiala, que la libre
eleccion de la ley aplicable al contrato se
entiende sometida a la aplicacién de dispo-
siciones imperativas.'® Luego examina la
cuestién de si el caracter imperativo es una
cuestiobn de Derecho comunitario o de
Derecho nacional.?? De la finalidad pro-
tectora de la Directiva, por un lado, y de
sus objetivos armonizadores, por otro,
deduce finalmente que la citada Directiva
es aplicable a los agentes que ejerzan su
actividad en la Comunidad, sin que tenga
relevancia el lugar del domicilio del empre-
sario. 21

50. Esta argumentacion puede ser aplicada
mutatis mulandis al asunto presente. La
Directiva sobre marcas se ocupa por un
lado de la aproximacién de legislaciones
relativas al alcance de la proteccién de la
marca, pero por otro lado sirve también al
funcionamiento del mercado interior.
Siguiendo a la sentencia Ingmar se puede
deducir que hay que aplicar la proteccién
armonizada de la marca, la cual limita el
agotamiento de los derechos conferidos por
la marca a los casos en que los productos
designados con la marca hayan sido comer-
cializados con los requisitos requeridos
dentro de la Comunidad o del EEE, inde-
pendientemente de cual sea el Derecho
nacional aplicable al contrato. Si el cum-
plimiento de los requisitos para reconocer

19 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 15 y 16.
20 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 17 a 19,
21 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 24 y 25.
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el consentimiento en el sentido del
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas se rigiese por el Derecho
aplicable al contrato, el alcance de la
proteccidn dependeria de ordenamientos
juridicos nacionales distintos, lo que es
contrario a la finalidad armonizadora de Ia
Directiva sobre marcas.

51. Como conclusién preliminar debe sefia-
larse que el agotamiento del derecho de
marca segiin el articulo 7, apartado 1, de la
Directiva sobre marcas ha de determinarse
independientemente de la cuestién de cual
sea la ley nacional aplicable al contrato.

52. En estas circunstancias, debe exami-
narse de forma meramente subsidiaria el
fondo de los argumentos de derecho mate-
rial de los importadores paralelos. Dicha
argumentacion suscita cuestiones de dere-
cho contractual y del derecho de cosas.

b) Consecuencias del Derecho nacional
sobre el concepto de consentimiento

53. Desde el punto de vista del Derecho
contractual, se aduce fundamentalmente,
por un lado, la falta de armonizacién

comunitaria en esta materia y, por otro, la
necesaria unidad del concepto de consenti-
miento. Asi, el Gobierno aleman sefiala que
ninguna disposicién de la Directiva sobre
marcas contiene preceptos sobre el perfec-
cionamiento de los contratos o sobre la
emision de declaraciones de voluntad. El
Gobierno sueco mantiene un planteamiento
similar. La Autoridad de Vigilancia de la
AELC sefiala ademas, que una interpre-
tacién autdénoma?? del concepto de con-
sentimiento podria poner en peligro la
unidad de dicho concepto en el Derecho
nacional.

54. Por si mismas, las consideraciones
anteriores no estdn del todo desprovistas
de fundamento; en el contexto de la
controversia, sin embargo, resultan dema-
siado superficiales, pues se basan tnica-
mente en la identidad del tenor literal del
término «consentimiento» en el sentido de
la Directiva sobre marcas y en los ordena-
mientos juridicos internos. 23 Sin embargo,
una interpretacion que solamente se oriente
por el tenor literal, sin un analisis tele-
ologico previo, no puede conducirnos a la
solucioén.

55. En primer lugar hay que objetar que el
Gobierno aleman basa su argumento en la
premisa de que el consentimiento a que se
refiere el articulo 7, apartado 1, es una
declaracion de voluntad conforme a la
doctrina general del negocio juridico del
Derecho civil aleman. Dicho analisis es
esencialmente tributario de las particulari-

22 — «Autdénoma» hay que entenderlo aqui y en lo sucesivo en
sentido comunitario, independientemente de la configura-
cion del concepto en Derecho nacional.

23 — Véase supra, punto 43.
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dades del Derecho nacional: no todos los
ordenamientos juridicos conocen una teo-
ria general del negocio juridico; ésta altima
podria incardinarse también en el Derecho
de obligaciones. Independientemente de
esta objecién sistematica, es necesario lla-
mar la atenciébn sobre una dificultad de
contenido: la interpretacién del concepto
de consentimiento como negocio juridico
en el sentido de cada Derecho nacional
entra en colisién con la finalidad armoni-
zadora de la Directiva sobre marcas, pues
hay que tener en cuenta que algunos
ordenamientos juridicos no tenian como
referencia la voluntad expresada sino la
voluntad inherente.?* Seria contrario a la
finalidad armonizadora de la Directiva
sobre marcas hacer depender en dltima
instancia el alcance de la proteccién de la
marca de las diferentes interpretaciones que
se dan en los ordenamientos nacionales a
los requisitos del agotamiento del derecho
de marca.25 Por filtimo, hay que sefialar
que una interpretacidbn que se oriente
finicamente por la forma del consenti-
miento tampoco puede aclarar, por qué
distingue el articulo 7, apartado 1, entre
dos tipos de comercializacién, cuando
precisamente la comercializacién realizada
por el propio titular de la marca presupone
a fortiori su consentimiento. 26

56. La idea de que eventualmente pueda
existir a nivel nacional una concepcién

24 — Unicamente para Francia: Stark B.; Roland H.; Boyer L.:
Droit civil: — les obligations, Vol. 2: Contrat, 6 ed.,
1998, apartado 184 con més referencias.

25 — Véase supra, punto 50.
26 — Véase supra, punto 42.
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uniforme al respecto postula, de forma
injustificada, la elaboracién de ese con-
cepto a nivel nacional —que, en determi-
nadas circunstancias puede no ser uni-
forme— sin examinar suficientemente el
contenido inmanente del concepto de con-
sentimiento y su funcién.

57. Por ello, tan sblo una interpretacién
teleolbgica permitird aportar una respuesta
que tenga suficientemente en cuenta el
contenido inmanente y la funcién que
desempefia el concepto de consentimiento
en el articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas.

c) Consecuencias del Derecho nacional de
cosas sobre el concepto de consentimiento.

58. Los importadores paralelos argumen-
tan, ademas, sirviéndose de criterios del
Derecho de cosas y sefialan que este area
del Derecho no es objeto de la aproxima-
cibn perseguida por la Directiva sobre
marcas. Proponen, por un lado, una ana-
logia con la reserva de dominio y contintian
argumentando, fundamentalmente en los
asuntos C-415/99 y C-416/99, acerca del
alcance de los derechos cedidos mediante el
consentimiento.

59. La analogia con la reserva de dominio
supone, fundamentalmente, que en el Dere-
cho de cosas solamente se puede limitar la
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transmisién de derechos en interés de la
seguridad de las transacciones econdmicas,
cuando el titular del derecho se haya
reservado expresamente los derechos
correspondientes. Dicha analogia sugiere,
por lo tanto, una interpretacion restrictiva
del concepto de consentimiento, segin la
cual el agotamiento solamente quedaria
excluido, cuando el titular de la marca se
hubiera reservado previa y expresamente
los derechos conferidos por ésta.

60. Sin embargo, esta analogia no resulta
convincente: el consentimiento para la
comercializacién de los productos designa-
dos con la marca no afecta a la cesidn del
derecho de marca, sino a su ejercicio. Si se
siguiese desarrollando la analogia, el dere-
cho de marca perderia su exclusividad pues
su ejercicio estaria entonces sujeto a una
condicién: que se haya pactado una clau-
sula prolongada de reserva de dominio. En
tales circunstancias, la obligacién de mar-
cado que reclaman los importadores para-
lelos para los productos controvertidos
parece logica pero, a la luz de las conside-
raciones anteriores, asistematica. Incluso
asumiendo la validez del enfoque pro-
puesto, no parece viable la puesta en
practica de una «reserva de marca» —en
el sentido de que ésta debe estar visible de
forma permanente— bien debido a un
eventual cambio de envase —como por
ejemplo de productos cosméticos— o bien
por la naturaleza de los productos —como
en el caso de los pantalones vaqueros de los
que aqui se trata—, de manera que dicho
enfoque obligaria siempre de hecho a
suponer el consentimiento del titular de la
marca, con lo cual desembocaria de nuevo
en el principio del agotamiento internacio-
nal.

61. Por lo demais, los argumentos de los
importadores paralelos desconocen tam-
bién que la eficacia del agotamiento no
puede ser excluida convencionalmente. El
agotamiento es una consecuencia juridica
que estd vinculada a la presencia de los
elementos constitutivos de la norma juri-
dica, entre los cuales se encuentra el
«consentimiento» en cuestion.

62. Las consideraciones formuladas sobre
la proteccién del tltimo distribuidor tam-
poco son convincentes. Este dltimo no
recibe la titularidad del derecho de marca
en si; lo finico que debe aclararse es si
puede explotar los productos designados
con la marca. La cuestion de la proteccién
de la confianza sblo puede plantearse en
este contexto.

63. Por altimo, no pueden considerarse
consistentes los argumentos relativos a la
garantia de la propiedad y la libertad de
expresion. El derecho de propiedad y la
libertad de expresion pertenecen, como
derechos fundamentales, a los principios
generales del Derecho comunitario. Sin
embargo, seglin reiterada jurisprudencia,
han de ser considerados en relacidén con su
funcién social, por lo cual no se puede
excluir que su ejercicio esté sometido a
restricciones, siempre y cuando estas res-
tricciones respondan efectivamente a obje-
tivos de interés general perseguidos por la
Comunidad Europea y no constituyan,
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habida cuenta del objetivo perseguido, una
intervencion desmesurada e intolerable que
afecte a la propia esencia de los derechos
asi garantizados. 27 No se advierte, en este
sentido, ningfin indicio de violacién del
principio de proporcionalidad por parte de
la Directiva sobre marcas cuya finalidad es
asegurar el correcto funcionamiento del
mercado interior.

d) Conclusiéon preliminar

64. De todo ello se desprende, que el
intento de considerar el concepto de con-
sentimiento como un concepto de Derecho
nacional no conduce a ninguna solucién
satisfactoria. En primer lugar, no queda
claro cual seria la ley nacional aplicable. La
respuesta a esta pregunta presupone la
calificacién conflictual del agotamiento
desde el punto de vista de la ley del foro,
teniendo en cuenta tanto el tenor como los
objetivos de la Directiva sobre marcas, de
manera que parece insoslayable el examen
de las disposiciones aplicables de la Direc-
tiva. Por lo demas, hay que sefialar que la
falta de armonizaciéon del Derecho de
contratos y del Derecho de cosas no se
opone a una interpretacioén comunitaria del
concepto de consentimiento en el sentido
del articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas.

27 — Véase en especial la sentencia de 28 de abril de 1998,
Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. 1-1953), apar-
tado 21 sobre la cuestién aniloga de [l)a compatibilidad
de un derecho exclusivo derivado de la Directiva 92/100/
CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a
los derechos de autor en el ambito de la propiedad
intelectual (DO L 346, p. 61) con el derecho af libre
ejercicio de una actividad profesional y el derecho de
propiedad.
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65. En estas circunstancias, es necesario
examinar el significado del consentimiento
en el sentido del articulo 7, apartado 1,
desde el punto de vista del Derecho comu-
nitario.

3. El consentimiento como concepto juri-
dico de Derecho comunitario

66. Aun cuando se considerasen correctos
los argumentos de los partidarios de una
interpretacion del concepto de consenti-
miento desde el punto de vista del Derecho
nacional, ésta filtima no permite, como ya
se ha visto, una determinacidn suficiente-
mente clara del sentido. Por ello cabe
preguntarse, en qué medida resulta atil a
estos efectos una interpretacidén autdénoma
del concepto de consentimiento del
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas.

a) El tenor

67. Ya ha quedado dicho, a proposito del
examen de una interpretacién basada en el
tenor literal del concepto de que se trata,
que el consentimiento no puede consistir
Gnicamente en la declaracién de voluntad
dirigida al perfeccionamiento de un con-
trato, pues dicha interpretacién no tiene
suficientemente en cuenta la diferenciacion
del articulo 7, apartado 1, entre la comer-
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cializacién hecha por el titular de la marca
y la comercializacion hecha con su consen-
timiento.?® Por lo demis, nada puede
deducirse de la simple identidad literal
entre el concepto de consentimiento de
que se trata y un concepto nacional del
consentimiento. Por ello, conviene exami-
nar el origen, la sistemética y la finalidad de
la disposicién controvertida.

b) Origen del requisito del consentimiento
en el principio del agotamiento

68. En relacion con los derechos de marca,
el principio del agotamiento conforme al
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas se remonta a la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre la compati-
bilidad del ejercicio de derechos sobre
bienes inmateriales —y con ello también
de los derechos de marca— con la libre
circulacion de mercancias. De acuerdo con
la sentencia del Tribunal de Justicia en el
asunto Deutsche Grammophon, «el ejerci-
cio, por parte de un fabricante de soportes
sonoros, del derecho exclusivo de poner en
circulacién los objetos protegidos, derecho
que emana de la legislacién de un Estado
miembro, para prohibir en este Estado la
comercializacion de productos puestos a la
venta por el propio fabricante en otro
Estado miembro o con su consentimiento
por la fGnica razéon de que esta puesta en
circulacién no se hubiera realizado en el

28 — Vease supra, punto 42,

territorio del primer Estado miembro, seria
contrario a las normas sobre libre circula-
ciébn de mercancias en el interior del
mercado comiin» 22 (el subrayado es mio).

69. En sentencias posteriores, el Tribunal
no se centrd ya mas en la venta, sino en la
comercializacién de los productos: asi, en
su sentencia Centrafarm BV y otros, el
Tribunal de Justicia declard que era incom-
patible con el Tratado CE «el ejercicio por
el titular de una marca del derecho que le
otorga la legislacién de un Estado miembro
a prohibir la comercializacién en éste de un
producto comercializado en otro Estado
con dicha marca por el propio titular o con
su consentimiento» 39 (el subrayado es
mio). En este contexto, el Tribunal se basé
fundamentalmente en la constatacion de
que, de otro modo, el titular de la marca
tendria la posibilidad «de compartimentar
los mercados nacionales, dando lugar con
ello a una restriccion en el comercio entre
los Estados miembros, sin que dicha res-
triccidn sea necesaria para garantizarle el
contenido del derecho exclusivo derivado
de la marca».3!

70. En relaciéon con los derechos de marca,
pues, esta jurisprudencia amplié el limite
del agotamiento en el sentido de que el
consentimiento para la comercializacién no
se podia referir ya {inicamente al territorio
de un Estado miembro, sino a todo el
territorio de la Comunidad.

29 — Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon
(78/70, Rec. p. 487), apartado 13).

30 — Sentencia de 31 de octubre de 1974 (16/74, Rec. p. 1183),
apartado t del fallo.

31 — Citada en la nota 30, apartados 9 a 11.
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71. Sin embargo, la utilizacion del con-
cepto de consentimiento en la jurispruden-
cia quedd de momento sin unificar: el
Abogado General St. Rémer en las conclu-
siones presentadas en el asunto Deutsche
Grammophon, 32 se referia a productos
«que el titular del derecho protegido o
una empresa dependiente de éste ha comer-
cializado en otro Estado miembro» (el
subrayado es mio). La sentencia del Tribu-
nal de Justicia sustituyd, no obstante, este
criterio de la dependencia, al cual aludia la
cuestidn prejudicial, por el del consenti-
miento.

72. La sentencia en el asunto Keurkoop 33
contiene una formulacién conciliadora. En
ella el criterio determinante es si los
productos controvertidos «han sido comer-
cializados con arreglo a Derecho, en el
mercado de otro Estado miembro, por el
propio titular del derecho, con su consenti-
miento o por una persona unida a él por
vinculos de dependencia juridicos o econd-
micos» 34 (el subrayado es mio).

73. De estas formulaciones se desprende
claramente que el concepto de consenti-
miento en el marco de la teoria del
agotamiento del Tribunal de Justicia no se
refiere a la declaracion de voluntad que el
titular de la marca emite a efectos de la
cesién, sino mas bien a la cuestion de la
imputabilidad de la venta —o de la comer-

32 — Conclusiones de 28 de abril de 1971 (Sentencia citada en la
nota 29), punto 1.

33 — Sentencia de 14 de septiembre de 1982 (144/81, Rec.
p- 2853).

34 — Citada en la nota 33, apartado 25.
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cializacion— de los productos designados
con la marca.35 No se trata de tener en
cuenta el consentimiento prestado para
transmitir la facultad de disposicién sobre
los productos designados con la marca con
el fin de apreciar la posibilidad de invocar
el derecho de marca, sino mas bien de
determinar si la comercializacién de los
productos controvertidos en el EEE podia
ser atribuida al titular de la marca. De
conformidad con lo anterior, la diferencia-
cién entre la comercializacién por el propio
titular de la marca o con su consentimiento
significa que la comercializacién de los
productos controvertidos ha sido realizada
por el propio titular de la marca o le puede
ser atribuida provocando con ello la con-
secuencia juridica del agotamiento. Por lo
tanto, la interpretacién comunitaria del
concepto de consentimiento ha de tener
por objeto la basqueda de criterios de
imputabilidad.

74. En este contexto y en linea con la
jurisprudencia nacional citada por el Abo-
gado General Sr. Romer en el asunto
Deutsche Grammophon 3¢ y con las consi-
deraciones del Abogado General Sr. Tra-
bucchi en las conclusiones presentadas en
los dos asuntos Centrafarm,3” se puede
interpretar el consentimiento también
como una referencia a la legitimidad para
la comercializacién. De acuerdo con este
parecer, el titular de la marca podria
invocar su derecho de marca con ocasion

35 — Veéase también en este sentido la sentencia de 22 de junio
de 1994, Ideal-Standard (C-9/93, Rec. p. [-2789), apar-
tado 43: «El consentimiento que implica toda cesién no es
el que se exige para que se produzca el agotamiento del
derecho».

36 — Citada en la nota 29, p. 508.

37 — Conclusiones de 18 de septiembre de 1974 (sentencias de
31 de octubre de 1974, Centrafarm y otros/Sterling Drug,
15/74, Rec. p. 1147, y Centrafarm y otros/Winthrop,
16/74, Rec. p. 1183).
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de la primera comercializacion en la Comu-
nidad o en el EEE de los productos
controvertidos tinicamente cuando su con-
ducta anterior y consideradas todas las
circunstancias del caso particular, no
pudiese ser interpretada en el sentido de
que propicid o, cuando menos, toler, la
comercializacidon por terceros de los pro-
ductos con marca.

75. No es necesario saber aqui cuéles son
los criterios de imputabilidad con los que
determinar el concepto de consentimiento:
la respuesta a esta cuestion debe basarse en
la finalidad de la disposicién comunitaria.
Simplemente basta con recordar que el
concepto de consentimiento tiene un con-
tenido objetivo que habrd que determinar
posteriormente.

76. Ademis, es preciso sefialar que el
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas refleja la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia acerca de la relacién
entre el ejercicio de derechos sobre bienes
inmateriales y la libre circulacién de mer-
cancias. A este respecto sefiala el Tribunal
que los términos del articulo 7, apartado 1,
corresponden «a los empleados por el
Tribunal de Justicia en las sentencias que,
interpretando los articulos 30 y 36 del
Tratado CE, han reconocido en el Derecho
comunitario el principio del agotamiento
del derecho de marca». 38 Esto no significa,
claro esta, que el articulo 7, apartado 1,
haya codificado dicha jurisprudencia, por-

38 — Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Sguibb y
otros (asuntos acumulados C-427/93, 'C-429/93 y
C-436/93, Rec. p. 1-3457), apartado 31.

que el ambito de aplicacién de esta dispo-
sicidn va mas alla del comercio intracomu-
nitario.

77. En este sentido, el Tribunal de Justicia
ya aclard en la sentencia Sebago, que «al
adoptar el articulo 7 de la Directiva, que
restringe el agotamiento del derecho confe-
rido por la marca a los casos en que los
productos designados con la marca han
sido comercializados en la Comunidad (el
EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo
EEE), el legislador comunitario ha preci-
sado que la comercializacion fuera de dicho
territorio no agota el derecho del titular de
oponerse a la importacion de dichos pro-
ductos efectuada sin su consentimiento y a
controlar, de este modo, la primera comer-
cializacidén en la Comunidad (el EEE tras la
entrada en vigor del Acuerdo EEE) de los
productos designados con la marca», 3?

78. Esta afirmacién es importante en la
medida en que sugiere una diferenciaciéon
entre supuestos comunitarios (incluido el
EEE) y supuestos extracomunitarios. Esta
diferenciacién resulta de una importancia
capital en los presentes asuntos, porque
determina de forma decisiva el alcance de
los resultados puestos de relieve por la
jurisprudencia. En los casos intracomuni-
tarios se pueden extrapolar principios de la
jurisprudencia relativa a los articulos 30 y
36 del Tratado CE, mientras que los
supuestos referidos al comercio con paises
terceros solamente caen dentro del ambito
de aplicacion del articulo 7, apartado 1, de
la Directiva sobre marcas en la medida en

39 — Citada en la nota 4, apartado 21.
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que ésta ha armonizado de forma completa
la proteccion de la marca en los Estados
miembros en lo relativo al principio del
agotamiento. Por consiguiente, la alegacién
de los importadores paralelos segtin la cual
seria necesaria una interpretacién de la
Directiva sobre marcas a la luz de las
correspondientes disposiciones del derecho
primario, parece problematica. Se remiten
a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
segin la cual los articulos 28 CE a 30 CE
no distinguen en funcién del origen de las
mercancias4? y alegan que el agotamiento
comunitario ! conduce por lo tanto a una
diferenciacién improcedente. Este punto de
vista no toma, sin embargo, en considera-
ciébn el hecho de que la armonizacion
comunitaria de la proteccidon de la marca
con arreglo al articulo 7, apartado 1, pro-
duce efectos que no se limitan Ginicamente
al comercio intracomunitario; la libre cir-
culacién de mercancias en el interior de la
Comunidad no se ve afectada por la
aplicacién del principio del agotamiento
comunitario a mercancias que hayan sido
comercializadas primero fuera del EEE.

79. De todo lo anterior se deduce ya, que el
consentimiento del titular de la marca para
la comercializaciéon de los productos desig-
nados con la marca en el EEE estd condi-
cionado a que éste haya tenido o haya
podido tener la posibilidad de ejercer su
derecho exclusivo en el EEE. Esto queda
corroborado por el abandono expreso del

40 — En especial por lo que se refiere a la sentencia de 7 de
noviembre de 1989, Nijman (125/88, Rec. p. 3533),
apartado 11.

41 — A los efectos de la presente argumentacion se entiende por
agotamiento comunitario el agotamiento en la Comunidad
y en el EEE.
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principio del agotamiento internacional
durante los trabajos preparatorios de la
Directiva. #> Este resultado ha de ser exa-
minado ahora mas detenidamente con-
forme a la finalidad del principio del
agotamiento.

c) Interpretacion teleologica

80. En los ordenamientos juridicos nacio-
nales, el principio del agotamiento se basa
en una ponderacion de los intereses en
conflicto entre la exclusividad del derecho
de marca, por una parte, y las necesidades
del trafico econbémico, por otra, en especial
por lo que se refiere a la venta ulterior de
los productos de que se trata a través de
una cadena de distribucion. En el caso de
importaciones paralelas de productos ori-
ginales, lo relevante no es tanto el fraude
sobre el origen o la autenticidad de esos
productos sino mis bien el aprovecha-
miento ilicito de la reputacién asociada a
la marca. Mediante la ponderacién de
intereses se limitan los derechos de inter-
vencién del titular de la marca en el sentido
de que no puede oponerse a la distribucion
ulterior de los productos en cuestién siem-
pre que hubiera podido hacer valer de
forma suficiente los derechos conferidos
por la marca con ocasién de la primera
comercializacién. 43 Por consiguiente, el
principio del agotamiento debe impedir

42 — Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en
el asunto Silhouette {citado en la nota 3), punto 32.

43 — Sobre la ratio de la codificacién alemana del principio del
agotamiento véase Ingerl/Rohnke: Markengesetz, 1998,
ap. 24, ntimero marginal 5.



ZINO DAVIDOFF Y LEVI STRAUSS

que la facultad de control del titular de la
marca perjudique desmesuradamente el
comercio. 4%

81. La caracterizacién juridico-comunita-
ria del principio del agotamiento, tal y
como ha quedado recogida en el articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas,
se basa asimismo en una ponderacién de
intereses entre la proteccién de los derechos
sobre bienes inmateriales y las exigencias
de la libre circulacién de mercancias. Tal
como se desprende de la idea fundamental
del mercado interior que resulta del Tra-
tado, el agotamiento comunitario debe
impedir que el ejercicio de derechos confe-
ridos por la marca provoque una restric-
cion del comercio entre los Estados miem-
bros.

82. La jurisprudencia pertinente del Tribu-
nal de Justicia 4 se referia a la legalidad de
importaciones paralelas de otros Estados
miembros a la luz de los articulos 30
(actualmente articulo 28 CE, tras su modi-
ficacion) y 36 del Tratado CE (actualmente
articulo 30 CE, tras su modificacién). Para
sopesar los intereses establecia el criterio de
que el articulo 36 del Tratado CE sola-
mente aceptaba restricciones a la libre
circulacién de mercancias dentro del mar-
cado comiin «en la medida en que estén
justificadas por la proteccion de los dere-
chos que constituyen el objeto especifico de
dicha propiedad. En materia de marcas, el

44 — Ya lo manifesto asi el Abogado General St Jacobs en las
conclusiones presentadas en los asuntos” acumulados
Bristol-Myers g uibb y otros (sentencia citada en la nota
38), apartado 60.

45 — Sentencias en los asuntos Deutsche Grammophon (citada
en la nota 29), Centrafarm/Sterling Drug asi como
Centrafarny/Winthrop (citada en la nota 37) y Keurkoop
(citada en la nota 33).

objeto especifico de la propiedad industrial
consiste en garantizar al titular el derecho
exclusivo a utilizar la marca para la pri-
mera comercializacién de un producto y
protegerlo de este modo contra los compe-
tidores que pretendan abusar de la posicion
y del prestigio de la marca vendiendo
productos designados indebidamente con
ella.» 4 Como resultado de esa pondera-
cion, el Tribunal de Justicia declaro, que en
la medida en que los productos controver-
tidos «habian sido comercializados legal-
mente en el Estado miembro desde el cual
se realizaba la importacién por el titular de
la marca o con su consentimiento»,” y
puesto que no podia considerarse que
existiese un abuso o una violacién del
derecho de marca, el ejercicio del derecho -
de exclusividad en el caso de importaciones
paralelas dentro de la Comunidad por parte
de terceros independientes con el fin de
garantizar los derechos que constituyen el
objeto especifico del derecho de marca no
estd amparado por dicha disposicion.

83. En el caso de importaciones paralelas
procedentes de paises terceros hay que
examinar si las consideraciones formuladas
acerca de la interpretacién del articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas
son directamente transferibles, dado que las
importaciones paralelas procedentes de
paises terceros no afectan a la libre circu-
lacién de mercancias. 48 Ya se ha indicado
anteriormente, *° que para realizar dicho
examen hay que traer a colacién el
articulo 7, apartado 1, de la Directiva

46 — Véase la sentencia_en el asunto_Centrafarm BV y otros
{citada en la nota 30), apartado 7 y siguicnte.

47 — Citada en la nota 30, apartados 9 a 11.

48 — Duda de ello el Abogado General Sr. Jacobs en sus
conclusiones en el asunto Silhouctte (sentencia citada en
la nota 3), punto 49 y siguiente, haciendo referencia a la
sentencia de 15 de junio de 1976, EMI Records (51/75,
Rec. p. 811).

49 — Véasc supra, puntos 33 y siguientes.
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sobre marcas —y con él el principio del
agotamiento comunitario—, porque la
armonizacién completa de los Derechos
de los Estados miembros emprendida hasta
ahora produce efectos sobre las relaciones
comerciales exteriores. Sin embargo, en la
medida en que se alega que el articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas
comunitarias ha de ser interpretado como
el articulo 30 CE incluso por lo que
respecta a las importaciones paralelas de
paises terceros porque «segin la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia el articulo 7
de la Directiva, al igual que el articulo 36
del Tratado, tiene por objeto conciliar los
intereses fundamentales de la proteccion de
los derechos de marca y los de la libre
circulaciéon de mercancias en el mercado
com@n»,’0 esta argumentacién resulta
superficial, ya que en los casos de impor-
taciones desde paises terceros el articulo 7
no puede tener la finalidad de conciliar los
intereses de la proteccion de la marca con
los de la libre circulacidon de mercancias.

84. La aplicacién del articulo 7, apar-
tado 1, de la Directiva sobre marcas de
forma indistinta al comercio intracomuni-
tario, por un lado, y al comercio con paises
terceros, por otro, no tomaria en cuenta las
diferencias en los respectivos puntos de
partida: en las importaciones paralelas
dentro de la Comunidad, la transmisién
de la facultad de disposicion sobre los
productos designados con la marca y su
comercializacion coinciden en el tiempo,
mientras que en las importaciones paralelas

50 — Sentencia de 12 de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn
(C-379/97, Rec. p. 1-6927) artado 30, que remite a la
sentencia Bristol- -Myers Sqmbg y otros { cntada en la nota
38), apartado 40.
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de paises terceros en la Comunidad no son
concomitantes. De ello se desprenden nece-
sariamente distintas posibilidades del con-
trol de la distribucién, que hay que consi-
derar como es debido en el marco de una
ponderacién entre los intereses de la pro-
teccion de fa marca y los del comercio.

85. De ello se desprende, que aun cuando
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
sobre la compatibilidad del ejercicio de
derechos de propiedad intelectual con las
libertades fundamentales no es directa-
mente aplicable al presente asunto, hay
que tener en cuenta las consideraciones en
las que se basa. Hay que hacer hincapié
aqui, en que no es el punto de partida de la
ponderacion —el objeto especifico del
Derecho de marcas—, sino los intereses
contrapuestos aqui ponderados los que
dependen del lugar de la primera comer-
cializacion.

86. En este contexto, el Abogado General
Sr. Jacobs, en sus conclusiones en los
asuntos acumulados Bristol-Myers
Squibbs! expuso lo siguiente en relacion
con el objeto especifico del derecho deri-
vado de la marca:

«Todos los sistemas juridicos desarrollados
reconocen a los operadores el derecho a
utilizar determinados signos o simbolos

51 — Citada en la nota 38, punto 72.
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distintivos en relacién con sus productos.
Lo hacen a) para permitir que los opera-
dores protejan la reputacién de sus produc-
tos y eviten la apropiacién indebida de su
clientela por parte de competidores sin
escripulos que, de otra manera, podrian
verse tentados de hacer pasar sus productos
por productos de otro operador que goza
de una reputacién sélida y b) para permitir
que los consumidores efectien opciones de
compra informadas sobre la base de la
presuncién de que los productos vendidos
bajo la misma denominacién proceden de
la misma fuente y, en circunstancias nor-
males, son de calidad uniforme. En conse-
cuencia, los derechos sobre las marcas
pretenden proteger no sblo los intereses
del titular de la marca, sino también los del
consumidor. En la medida en que la marca
protege los intereses de su titular, facultan-
dole para impedir que sus competidores
obtengan un beneficio ilicito de su repu-
tacion comercial, los derechos exclusivos
conferidos al titular constituyen, segiin la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el
objeto especifico del derecho de marca. En
la medida en que la marca protege los
intereses de los consumidores, actuando
como garantia de que todos los productos
que llevan la marca tienen la misma
procedencia comercial, esto se conoce, en
la terminologia del Tribunal de Justicia,
como funcién esencial de la marca. Es
evidente que estos dos aspectos de la
proteccion a través de la marca son las
dos caras de la misma moneda.»

En los casos de importaciones paralelas de
productos con marca sin que se modifiquen
éstos, lo relevante no es el origen del
producto —en el presente asunto no era la
autenticidad de los productos en cuestién el
objeto del litigio—, sino mas bien la
posibilidad reservada al titular de la marca
de ejercitar su derecho exclusivo en el EEE.

87. En consecuencia y segiin la jurispru-
dencia citada sobre el comercio intracomu-
nitario, 32 Ginicamente es aceptable invocar
el derecho de marcas a la luz del articu-
lo 30 CE cuando el titular de la marca
pretenda obtener con ello la proteccion de
los derechos exclusivos conferidos por la
marca. El derecho a «decidir libremente las
condiciones en las que se comercializari su
producto» 53 forma parte de esos derechos
exclusivos. Por lo tanto, el consentimiento
del articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas se refiere a este derecho
exclusivo de controlar la distribucién sin
cortapisas de ningn género: el titular del
derecho de marca s6lo podra invocarlo
para oponerse a importaciones paralelas
cuando no haya hecho uso de su derecho
exclusivo al control de la distribucion en el
EEE o no haya podido hacerlo. En cambio,
segn las consideraciones en que se basa el
articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas, los derechos del titular de
la marca quedan agotados en el caso de
importaciones paralelas de paises terceros
cuando éste haya controlado la comercia-
lizacién de los productos controvertidos o
haya podido controlarla.

88. En tales circunstancias, resulta necesa-
rio examinar mas detenidamente el criterio
del control de la distribucién. En la senten-

52 — Sentencias en los asuntos Deutsche Grammophon (citada
en la nota 29), Centrafarm/Sterling Drug asi como
Centrafarm/Winthrop (citada en la nota 37) y Keurkoop
(citada en la nota 33).

53 — Sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon (19/84, Rec.
p. 2281), apartado 25.
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cia de 22 de junio de 1994 en el asunto

Ideal-Standard, el Tribunal de Justicia,

manifestdé lo siguiente en relacién con el
comercio intracomunitario:

«EBste principio, llamado de agotamiento
del derecho, opera cuando el titular de la
marca en el Estado de importacion y el
titular de la marca en el Estado de expor-
tacion son idénticos o cuando, incluso
siendo personas distintas, estan econdmi-
camente vinculados. Son varias las situa-
ciones que contempla: productos puestos
en circulacidn por la misma empresa, o por
un licenciatario, o por una sociedad matriz,
o por una filial del mismo grupo o,
también, por un concesionario exclu-
sivo», 54

89. Por consiguiente, cuando el titular de la
marca y el distribuidor de los productos S
designados con la marca estin econdmica-
mente vinculados, el principio del agota-
miento —como limite del derecho confe-
rido por la marca— ha de ser interpretado
de forma restrictiva y entonces debe presu-
mirse el consentimiento a efectos de agota-
miento del derecho de marca en el comercio
intracomunitario. No obstante, este criterio
parece ser muy general y posiblemente
podria entenderse en el sentido de que
coincide con la relacién entre el titular de la
marca y el adquirente de los productos
designados con la marca. Por lo que
respecta a las importaciones paralelas de

54 — Citada en la nota 35, apartado 34,

55 — Un importador paralelo independiente no es titular de la
marca controvertida, de manera que por este solo motivo,
la formula utilizada en el sentencia Ideal-Standard no
parece que puede aplicarse mas que de forma limitada.
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paises terceros, parece también de poca
ayuda ya que en estos casos la distribucion .
en el EEE tiene lugar generalmente en una
fase posterior de la cadena de distribucion
—a través de un tercero independiente. Sin
embargo, rechazar la posibilidad de princi-
pio del agotamiento del derecho de marca
remitiéndose Ginicamente a la —eventual—
independencia del importador paralelo,
resulta poco satisfactorio.

90. Por el contrario, en la sentencia
Sebago 56 el Tribunal de Justicia considerd
decisiva la posibilidad de que el titular de la
marca «control[e] de este modo, la primera
comercializacién en la Comunidad (el EEE
tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE)
de los productos designados con la marca».
La Comisién sefiala que esto no se aplica a
la distribucién mediante una empresa
matriz o filial, y que es confuso respecto
de la distribucién a través de licenciatarios
en la medida en que el titular de Ja marca
no controlaba directamente la distribucion
por el licenciatario.

91. De acuerdo con la finalidad del con-
sentimiento, segin ha quedado expuesto
anteriormente, hay que considerar que
tanto el aspecto del vinculo econdmico
como también el del control se refieren en
iltima instancia a un mismo y fnico
criterio: el control de la primera comercia-
lizacion en el EEE. Tal y como se contempla
en la sentencia Sebago, no se trata de un
control inmediato, sino mas bien de la

56 — Citada en la nota 4, apartado 21,
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posibilidad de decidir, de ejecutar o de
supervisar el circuito de distribucién.
Entendido de esta forma, el criterio del
control comprende perfectamente tanto la
distribucién dentro del grupo de empresas
como la distribucién a través de licenciata-
rios.

92. Conforme a la sentencia Merck y
Beecham, 7 hay que sefialar en este Iugar,
que lo determinante no es el ejercicio
efectivo del derecho, sino su mera posibi-
lidad, ya que el titular de la marca podria
invocar entonces sus derechos también
después de la primera comercializacién de
los productos en el EEE, cuando, por
ejemplo, los productos se importen a través
de un Estado miembro en el que no existe
proteccion alguna de la marca.

93. Por lo tanto, no se puede suponer la
existencia de consentimiento para la comer-
cializacién de los productos en la medida
en que el titular de la marca no haya tenido
ninguna posibilidad de controlar la primera
comercializacién de los productos designa-
dos con marca en el EEE, 58

94. A la vista de la abundante casuistica
existente, como bien ha sefialado la Comi-

57 — Sentencia de S de diciembre de 1996, asuntos acumulados
C-267/95 y C-268/95 (Rec. p. 1-6285).

58 — Con arreglo a la sentencia Pharmon {citada en la nota 53)
el principio del agotamiento no se aplica, por lo tanto, en
¢l caso de las licencias obligatorias,

sibn, no es necesario abordar ahora la
cuestion de si se debe considerar que los
casos mencionados en la sentencia Ideal-
Standard tienen caricter exclusivo, con la
consecuencia de que la presuncién del
agotamiento quedaria excliida en otros
casos.

95. En consideracibn, pues, a los distintos
puntos de partida, parece problematico
aplicar el principio de la sentencia Ideal-
Standard a casos de importaciones parale-
las de paises terceros, en la medida en que
justamente en estos casos,’? la primera
comercializacion efectiva de los productos
en cuestion no coincide con la primera
comercializaciébn en el EEE. En dichos
casos, ¢l importador paralelo no se encuen-
tra vinculado de ninguna forma con el
titular de la marca. De ello no se deduce sin
embargo forzosamente, que haya que
excluir siempre el agotamiento del derecho
conferido por la marca en casos de impor-
taciones paralelas de paises terceros, en la
medida en que el titular de la marca atin no
haya tenido o no haya podido tener ocasiéon
en estos casos de ejercer su derecho exclu-
sivo en el EEE. Conforme a la finalidad del
principio del agotamiento, hay que ponde-
rar las necesidades del trafico econdémico
con los intereses de la proteccién de la
marca y examinar asi, si en las circunstan-
cias del caso concreto el comportamiento
del titular de la marca ha podido aumentar
la confianza de los adquirentes ulteriores en
que habia renunciado al ejercicio de su
derecho de marca con ocasién de la pri-
mera comercializacién de los productos en
el EEE,

59 — Véase supra, punto 84.
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96. Sin embargo, queda por considerar la
decisién politico-juridica en que se basan
los articulos S y 7 de la Directiva sobre
marcas, segiin la cual el titular de la marca
debe poder invocar su derecho de marca en
el caso de importaciones paralelas de paises
terceros en el momento de la primera
comercializacién en el EEE, y ello con
independencia de la cuestibn de si los
productos fueron comercializados en paises
terceros por él o con su consentimiento, en
la medida en que no haya controlado o no
haya podido controlar la primera comer-
cializacion en el EEE.

97. De la misma forma, queda también por
considerar la ponderacion de intereses en
que se basa el principio del agotamiento, en
virtud del cual y en atencién a los intereses
comerciales, el ejercicio del derecho de
marca no debe sobrepasar el limite de lo
necesario para la proteccion de los derechos
que constituyen el objeto especifico del
Derecho de marcas.

98. Si el titular de la marca pierde la
facultad de disposicién sobre los productos
en cuestion antes de su primera comercia-
lizacién en el EEE, como sucede en el caso
de las importaciones paralelas de paises
terceros, probablemente intentard contro-
lar la distribucién de sus productos ya
desde el momento de su primera comercia-
lizacién efectiva, por ejemplo pactando la
prohibicién de enajenaciones ulteriores,
estableciendo restricciones territoriales de
la facultad de disposicién del adquirente o
la prohibicion de exportar, etc. Depen-
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diendo de su configuracion, estas medidas
de politica de ventas del titular de la marca
pueden generar, sin embargo, una con-
fianza digna de proteccién en otras partes
contratantes. Esta confianza debe tenerse
en cuenta a la hora de realizar la necesaria
ponderacion entre los intereses de la pro-
teccion de la marca y los del comercio, de
modo que en tales casos es preciso garanti-
zar la posibilidad de que el titular de la
marca invoque el derecho conferido por la
marca, de acuerdo con el principio del
agotamiento comunitario, pero sin actuar
de forma contradictoria con su propio
comportamiento en el momento de la
primera comercializacién.

99. Por ello, en los casos de importaciones
paralelas desde paises terceros, el consenti-
miento del titular de la marca para la
comercializacién en el EEE de los produc-
tos en cuestibn consiste en renunciar a su
derecho exclusivo al control de la distribu-
cién dentro del EEE. Corresponde al
brgano jurisdiccional nacional examinar,
atendiendo a los mencionados aspectos del
Derecho comunitario y a las circunstancias
del caso, si el comportamiento del titular de
la marca puede interpretarse como una
renuncia a este derecho.

100. El resultado de tal examen, sin
embargo, deberia ser puesto en consonan-
cia con el principio del agotamiento comu-
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nitario del articulo 7, apartado 1, de la
Directiva sobre marcas, en la medida en
que no se deberia impedir en la practica al
titular de la marca invocar su derecho
exclusivo en el momento de la primera
comercializacién en la Comunidad o el EEE
estableciendo un criterio demasiado amplio
para apreciar la renuncia. En este sentido,
parece necesario examinar también las
llamadas «presunciones del consenti-
miento».

B. Sobre la interpretacion del articulo 7,
apartado 2, de la Directiva sobre marcas

101. En el asunto C-414/99, también se
solicita del Tribunal de Justicia que se
pronuncie sobre la interpretacion del
articulo 7, apartado 2, de la Directiva
sobre marcas. En el caso en que Davidoff
hubiera de admitir que se le trate como si
sus derechos conforme al articulo 7, apar-
tado 1, de la Directiva sobre marcas estu-
vieran agotados, se plantea la cuestion de si
puede alegar motivos legitimos con arreglo
al apartado 2, especialmente con el tras-
fondo de la eliminacién de los niimeros de
lote —aparentemente exigidos por la Direc-
tiva sobre cosméticos— para poder opo-
nerse a las importaciones paralelas de
paises terceros.

102. Habida cuenta de la interpretacién
propuesta del concepto de consentimiento
del articulo 7, apartado 1, de la Directiva
sobre marcas, las consideraciones sobre
estas cuestiones parecen de escasa impor-
tancia. No obstante, la alegacion de la
Comisién acerca de la relevancia del apar-
tado 2 resulta digna de ser considerada,
pues afecta a una cuestidn sistemAtica
fundamental.

103. La Comisidn afirma, que el articulo 7,
apartado 2, de la Directiva sobre marcas no
es aplicable a las circunstancias de los
procedimientos principales, porque faltaria
la «distribucién ulterior» en el sentido de
esta disposicién, si hubiera que considerar
que el titular de la marca habia consentido
la comercializacion en el EEE. A juicio de la
Comisién, el articulo 7, apartado 2, no
puede utilizarse para oponerse a la primera
comercializacion en el EEE,

104. A este respecto cabe sefialar que la
comercializacidn en sentido del apartado 1
—independientemente de la cuestion del
consentimiento— no se refiere a la comer-
cializacién al consumidor final, sino a la
transmision de la facultad directa de dispo-
sicién sobre los productos en cuestién. Por
ello, en casos de importaciones paralelas de
paises terceros hay que examinar, por un
lado, si el titular de la marca consintié o no
la importacidon de los productos en el EEE;
en caso afirmativo habra que examinar, por
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otro lado, si el titular de la marca puede
oponerse con arreglo al apartado 2 a la
distribucién ulterior de los productos en el
EEE —por lo general se tratara de ventas al
consumidor final. Por mas que la Comision
se limite a sefialar que la «distribucién
ulterior» en sentido del articulo 7, apar-
tado 2, se refiere necesariamente a un
negocio posterior a la comercializacién de
los productos en cuestién con el consenti-
miento del titular de la marca, no demues-
tra que el articulo 7, apartado 2, no sea
aplicable a los casos de que se trata.

10S5. Visto de esta forma, podria ser nece-
sario detenerse también en la interpretacion
del concepto «motivos legitimos». De la
sistematica y de la finalidad de la disposi-
cidn se puede concluir que el apartado 2 se
refiere a la ponderacién de intereses
expuesta anteriormente, 69 Si los productos
designados con la marca han sido comer-
cializados por el titular de la marca o con
su consentimiento en el EEE, éste finica-
mente puede oponerse a la utilizacién de la
marca, conforme al articulo 7, apartado 2,
cuando una distribucién ulterior afecte a la
funcién principal de la marca de tal manera
que no se le podria exigir al titular de la
marca.

60 — Véase supra, puntos 80 y siguientes.
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106. En el procedimiento principal, Davi-
doff no ha alegado que la comercializacién
de los productos en cuestién por un impor-
tador no autorizado implique un perjuicio
para la reputacion de la marca. Invoca un
menoscabo de la reputacion de la marca a
causa de la eliminacién de los niimeros de
lote.

107. En tales circunstancias, los intereses
del importador paralelo en una distribucion
lo mas libre posible —manteniendo secretas
en lo posible las fisuras de la cadena de
distribucién— colisionan con el interés del
titular de la marca en una proteccioén de los
derechos que constituyen el objeto especi-
fico de la marca: para ponderar dichos
intereses hay que considerar la funcién
esencial de la marca, que es garantizar al
consumidor o comprador final la identidad
de origen de los productos que la llevan,
permitiéndole distinguir dichos productos
de los que tengan otro origen sin riesgo de
confusion. Esta garantia de procedencia
implica que el consumidor o el usuario final
pueda estar seguro de que el producto
designado con la marca que le es ofrecido
no ha sido objeto, en una fase anterior de
su comercializacién, de una intervencion
realizada por un tercero sin autorizacién
del titular de la marca que haya afectado al
estado original del producto. 61

61 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot
(C-349/95, Rec. p. 1-6227), apartado 24, con referencia a
las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La
Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, y de 11 de julio
de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota
38), apartado 47.
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108. El érgano jurisdiccional de remisidn
formula en principio tres cuestiones acerca
de los motivos legitimos en sentido del
articulo 7, apartado 2, de la Directiva
sobre marcas, las dos primeras se refieren
a la reputacion de la marca, mientras la
tercera se ocupa de si se podria considerar
como motivo legitimo la eliminacién u
obliteracion del nimero de lote, que obvia-
mente se hace constar por imperativo legal
y, de ser asi, en qué condiciones.

a) Menoscabo de la reputacién de la marca

109. En su sentencia Parfums Christian
Dior, 2 el Tribunal de Justicia entendid
que «el menoscabo causado a la reputacién
de la marca [..] puede ser un motivo
legitimo, en el sentido del apartado 2 del
articulo 7 de la Directiva, que justifique
que el titular se oponga a la comercializa-
ci6on ulterior de los productos que fueron
comercializados en la Comunidad por él
mismo o con su consentimiento. En efecto,
seghn la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia relativa al reenvasado de productos
de marca, el titular de la marca tiene un
interés legitimo, vinculado con el objeto
especifico del derecho de marca, en poder
oponerse a la comercializacién de dichos
productos si la presentacién de los produc-
tos reenvasados puede perjudicar a la
reputacion de la marca. [...] En un caso
como el que se plantea en el litigio princi-
pal, que se refiere a productos de prestigio y

62 — Sentencia de 4 de noviembre de 1997 {C-337/95, Rec.
p. 1-6013).

de lujo, el comerciante no debe actuar de
modo desleal para con los intereses legiti-
mos del titular de la marca. Debe, pues,
esforzarse por evitar que su publicidad
afecte al valor de la marca perjudicando
el aura y la imagen de prestigio de los
productos de que se trata, asi como la
sensacion de lujo que emana de ellos». 63

110. La sentencia Parfums Christian Dior
se referfa a la utilizacién de una marca con
fines publicitarios. En la sentencia Bristol-
Myers Squibb y otros®* el Tribunal de
Justicia siguid la misma argumentacién
respecto del reenvasado de productos para
su comercializacion:

«Incluso cuando el autor del reenvasado del
producto figure en el embalaje, no puede
excluirse la posibilidad de que la repu-
tacion de la marca y, por consiguiente, la
del titular de ésta resulten, de todos modos,
perjudicadas por una presentacién inade-
cuada del producto reenvasado. En tal
caso, el titular de la marca tiene un interés
legitimo, vinculado con el objeto especifico
del derecho de marca, en poder oponerse a
la comercializacién del producto. Para
apreciar si la presentacion del producto
reenvasado puede perjudicar la reputacion
de la marca, debe tenerse en cuenta la
naturaleza del producto y el mercado al que
va destinado.»

63 — Citada en la nota 62, apartados 43 y siguientes.
64 — Citada en la nota 38, apartado 75.
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111. De la sentencia Parfums Christian
Dior se desprende ademds, que el menos-
cabo de la reputacién solamente puede
considerarse como motivo legitimo, cuando
sea considerable. 6

112. La jurisprudencia del Tribunal de
Justicia reconoce, por tanto, el menoscabo
considerable de la reputacién de la marca
como motivo legitimo en el sentido del
articulo 7, apartado 2.

b) Eliminacién u obliteracién de niimeros
de lote

113. La cuestion fundamental que debe
dilucidarse aqui es la de saber si el
articulo 7, apartado 2, de la Directiva
sobre marcas comprende la eliminacién u
obliteracion de los naimeros de lote, que
deben hacerse constar en aplicacion de las
disposiciones nacionales de adaptacién a la
Directiva 76/768/CEE, bajo la amenaza de
actuaciones penales,

114. El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasion
de pronunciarse sobre un caso parecido en
la sentencia Loendersloot. De forma similar
al procedimiento principal que nos ocupa,
el titular de la marca invocaba entonces
una obligacién comunitaria de etiquetado,
mientras que el importador paralelo hacia

65 — Citada en la nota 62, apartados 46 y 47.
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hincapié en la necesidad de poder eliminar
o borrar los nfimeros de lote para llevar a
cabo las importaciones paralelas, El Tribu-
nal de Justicia observd al respecto, lo
siguiente: 66

«Sin embargo, también hay que reconocer
que, para los productores, la colocacién de
los ntmeros de identificacién puede ser
necesaria para cumplir una obligacion
legal, en particular la que resulta de la
Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de
junio de 1989, relativa a las menciones o
marcas que permitan identificar el lote al
que pertenece un producto alimenticio (DO
L 186, p. 21), o para conseguir otros
objetivos importantes y legitimos segtin el
Derecho comunitario, como la retirada del
mercado de productos defectuosos y la
lucha contra las imitaciones.

[...] cuando los niimeros de identificacién
han sido puestos con fines como los
indicados en el apartado anterior, el hecho
de que el titular de un derecho de marca
invoque este derecho para impedir que un
tercero retire y vuelva a poner o sustituya
las etiquetas en las que figura su marca, con
el fin de suprimir dichos nameros, no
contribuye a compartimentar artificial-
mente los mercados entre Estados miem-
bros. En tales situaciones, no procede
limitar los derechos que el titular de la
marca puede invocar en virtud del
articulo 36 del Tratado».

66 — Sentencia citada en la nota 61, apartados 41 y siguiente.
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115. También aqui parece necesario diluci-
dar si se puede extrapolar esta valoracion
dado que el marco juridico en el presente
caso no hay que buscarlo en el articulo 36
del Tratado CE (actualmente articu-
lo 30 CE, tras su modificacién) sino en el
articulo 7 de la Directiva sobre marcas. La
Comisién no estima que esto constituya un
obstaculo y se remite a la jurisprudencia
reiterada del Tribunal de Justicia 67 antes
mencionada. En la medida en que ésta se
ocupa anicamente de las restricciones del
comercio entre los Estados miembros y la
intencién de compartimentar artificial-
mente los mercados, no parece sin embargo
posible aplicarla directamente a las circuns-
tancias del presente procedimiento.

116. Conforme a las relaciones anterior-
mente expuestas entre la libre circulacién
de mercancias y el ejercicio de los derechos
conferidos por la marca, 8 el ejercicio del
derecho de marca del articulo 7, apar-
tado 2, en el marco del comercio intraco-
munitario se entiende como una excepcidn
a la libre circulacién de mercancias, que
solamente es legitima en la medida en que
esté justificada por la proteccion de los
derechos que constituyen su objeto especi-
fico. Por ello, el juez nacional también esta
obligado a examinar si el ejercicio del
derecho conferido por la marca persigue
un objetivo justificado con los medios
proporcionados.

67 — Citada en la nota 50.
68 — Véase supra, punto 82,

117. Este enfoque parece aplicable a las
importaciones paralelas de productos de
marcas de paises terceros. En el conflicto
entre los derechos del titular de la marca y
el interés del comprador del producto en
disponer libremente de los productos en
cuestibn, parece que el ejercicio del derecho
de marca solamente se justifica cuando es
necesario para garantizar los derechos que
constituyen el objeto especifico del derecho
conferido por la marca. Por ello, en el
presente caso habria que valorar especial-
mente, de conformidad con la ponderacion
efectuada en la sentencia Loendersloot, en
qué medida la eliminacion u obliteracion de
los niimeros de lote afectan a la garantia de
origen, modifican el estado original de los
productos en cuestidbn y menoscaban la
reputacidn de la marca. En el estado actual
de la jurisprudencia es preciso en estos
casos que el perjuicio sea de caracter
grave. % No obstante, corresponde a los
organos jurisdiccionales nacionales com-
probar si se refinen estas condiciones en el
€aso concreto.

118. Por ltimo, habria que preguntarse de
qué manera hay que apreciar por si sola la
eliminacién u obliteracion de los niimeros
de lote. Al parecer, la colocacidon de esos
nimeros es necesaria para cumplir con una
obligacion legal impuesta por una direc-
tiva, y la eliminacion u ocultacion de esos

69 — Queda pendiente Ia cuestion del grado de esa gravedad,
incluida Ia de la eventual ausencia de gravedad, esta
cuestion constituye el objeto del asunto C-143/00 en el que
atn no ha recaido sentencia.
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ntmeros no iba acompafiada de ninguna
otra medida, como por ejemplo un nuevo
etiquetado o un reenvasado.

119. En sus conclusiones en el asunto
Loendersloot, el Abogado General Sr.
Jacobs70 sefiala: «Estd claro que no es
posible oponerse a la retirada de dichos
nimeros de identificaciéon basandose exclu-
sivamente en los derechos de marca». En
cambio, el Tribunal de Justicia considerd
fundamentalmente que la colocacidén de
nimero de identificacién en cumplimiento
de una obligacién legal o para alcanzar
otros fines legitimos —desde el punto de
vista del Derecho comunitario— no con-
tribuia a crear una compartimentacion
artificial de los mercados entre Estados
miembros.

120. Como en el presente caso el Gltimo
punto de vista no es pertinente, la elimina-
cién u obliteracién de ntmeros de lote que
figuraban en los productos en cumpli-
miento de una obligacién legal sblo seria
relevante desde el punto de vista del
Derecho de marcas si perjudicase de forma
desproporcionada el objeto especifico del
derecho conferido por la marca.

121. Sin embargo, como acertadamente ha
puesto de relieve la Comision, existe un

70 — Citadas en la nota 61, punto 43.

I-8728

nexo inequivoco entre la reputacion de la
marca que es digna de proteccidon y la
simplificacion de la retirada del mercado de
productos eventualmente defectuosos o
contrarios a la normas, que resulta facili-
tada por la obligacién de hacer constar los
niimeros de identificacién. En aras de la
buena reputacién de los productos desig-
nados con la marca, su titular tiene un
interés digno de ser protegido en poder
retirar tales productos del mercado. De ahi
que en el procedimiento principal haya que
examinar también si el menoscabo de la
reputacion de la marca en razdén de la
eliminacién u obliteracion de los niimeros
de lote obligatorios alcanza una importan-
cia suficiente, La eventual violacién de la
Directiva sobre cosméticos”! solo seria
relevante a los efectos del Derecho de
marcas desde este punto de vista.

122. La cuestion de si los motivos legitimos
que justifican que el titular de la marca se
oponga a la comercializacién ulterior de los
productos designados con la marca com-
prenden la eliminacidn u obliteracidn, total
o parcial, por parte de terceros de los
niimeros de identificacién de los productos,
por la sola razbén de que esta eliminacién u
obliteracién constituye una infraccién
penal, debe quedar sin respuesta. De la
resolucién de remisién no se desprende,
seglin la informacién que obra en autos,
que el titular de la marca seria penalmente
responsable en el caso de que faltasen las
indicaciones previstas por la Directiva
sobre cosméticos y los productos designa-
dos con la marca no hubiesen sido comer-
cializados por él mismo en el EEE.

71 — Citada en la nota 6.
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IV. Conclusién

123. Como conclusion a las consideraciones anteriores propongo al Tribunal de
Justicia que responda de la siguiente manera:

En los asuntos C-414/99, C-415/99 y C-416/99

«1)El consentimiento del titular de la marca para la comercializacién de los
productos designados con la marca en el sentido del articulo 7, apartado 1, de
la Directiva sobre marcas se refiere a la posibilidad de que el titular de la
marca controle la primera comercializacién o la primera distribucién de esos
productos en el EEE.

2) Cuando la primera comercializacion de los productos designados con la
marca y su primera distribucién en el interior del EEE no coincidan, el titular
de la marca puede controlar su primera distribucion en el EEE en el momento
de la primera comercializacion de dichos productos, en la medida en que
renuncie a su derecho exclusivo al control de la distribucién.

3) Corresponde al 6rgano jurisdiccional nacional decidir, respetando la primacia
del Derecho comunitario y tomando en consideracién todas las circunstancias
del caso concreto, si el titular de la marca renuncid, en el momento de la
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primera comercializacion efectiva de los productos en cuestion, a su derecho
exclusivo a controlar su distribucién en el EEE. A este respecto, el articulo 7,
apartado 1, de la Directiva sobre marcas se opone a una norma nacional que
tenga por objeto una presuncion general de renuncia o sea equivalente a tal
presuncion.»

Y, subsidiariamente, en el asunto C-414/99

«4)El articulo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas debe interpretarse en
el sentido de que los motivos legitimos que justifican que el titular de la marca
se oponga a la distribucion ulterior de los productos designados con la marca,
incluyen actos de terceros que menoscaben considerablemente el valor, el
atractivo o la reputacion de la marca o de los productos que la lleven.

5) El articulo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas debe ser interpretado
en el sentido de que los motivos legitimos que justifican que el titular de la
marca se oponga a la distribucion ulterior de los productos designados con la
marca, no incluyen actos de terceros o circunstancias que no afecten a los
derechos que constituyen el objeto especifico y la funcién principal del
derecho de marca.»
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