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Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23 | Ferrari/EUIPO — Hesse
(TESTAROSSA)

Marcas de la Unidn Europea: el Tribunal General anula las resoluciones por
las que se declararon caducados los derechos de Ferrari sobre la marca
denominativa TESTAROSSA para determinados productos, entre ellos,
automaoviles, componentes y accesorios y modelos de vehiculos en
miniatura

Ferrari SpA es titular desde 2007 de la marca denominativa TESTAROSSA, en particular para vehiculos automdviles,
componentes y accesorios y modelos de coches en miniatura (juguetes).

En los tramites de dos solicitudes de declaracién de nulidad de la marca TESTAROSSA que se le sometieron, la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) resolvié que habian caducado los derechos de Ferrari
sobre la citada marca. En efecto, considerd que, durante un periodo ininterrumpido de cinco afios, entre 2010 y
2015, dicha marca no habia sido objeto de un «uso efectivo» en la Unidn Europea para los productos para los que
habia sido registrada.

En sus sentencias, el Tribunal General, resolviendo el recurso que interpuso Ferrari, anula las resoluciones de la
EUIPO.

En lo que respecta alos automoéviles del modelo Testarossa, el Tribunal General indica que su fabricacion tuvo
lugar entre 1984 y 1996, y que después solo se comercializaron vehiculos de ocasion a través de concesionarios o
distribuidores autorizados por Ferrari. A este respecto, sefiala que el uso de la marca por su titular de acuerdo con
su funcién esencial —garantizar la identidad del origen de los productos para los que fue registrada— en las
operaciones de reventa de productos de ocasién puede constituir un «uso efectivo». Esto también es aplicable al
uso de la marca por terceros con el consentimiento de su titular, yasea dicho consentimiento expreso o tacito.

Tomando en consideracién las practicas y las caracteristicas del particular mercado de los automoviles, el Tribunal
General entiende que puede admitirse que la venta de un coche de ocasién a través de un concesionario oun
distribuidor autorizado por el titular de esa marca se ha efectuado con el consentimiento tacito de este ultimo, dada
la existencia de una autorizacién que establece un vinculo entre ambas sociedades. Dicho vinculo presupone que el
titular de la marca prestd su consentimiento a que el concesionario o distribuidor autorizado hiciera uso de ella.
Ademas, el Tribunal General sefiala que Ferrari intervino en la venta de algunos vehiculos de ocasion del modelo
Testarossa a través de concesionarios o distribuidores autorizados certificando la autenticidad de los vehiculos en
cuestion.

De este modo, el Tribunal General concluye que Ferrari ha demostrado que prest6é su consentimiento tacitamente
para el uso de la marca controvertida por terceros.

En lo que respecta alos componentes y accesorios, el Tribunal General observa que, también para estos
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productos, los concesionarios y distribuidores autorizados hicieron uso de la marca a lolargo del periodo en
cuestion. Ademas, el servicio de certificacién ofrecido por Ferrari incluye una verificacion del origen comercial de los
componentes principales de los coches modelo Testarossa. Asi pues, el Tribunal General concluye que la empresa
ha demostrado que prest6 su consentimiento tacitamente para el uso de la marca controvertida por terceros.

En lo que respecta alos modelos de vehiculos en miniatura (juguetes) (asunto T-1104/23), el Tribunal General
destaca que solamente puede prohibirse que un tercero coloque un signo idéntico a una marca registrada para
juguetes en modelos de vehiculos en miniatura si menoscaba o puede menoscabar las funciones de esa marca, lo
que deberd apreciarse segln las caracteristicas del mercado de los modelos de vehiculos en miniatura.

El Tribunal General considera que un tercero puede usar tal marca sin el consentimiento de su titular, con la
condicién de que el uso de esa marca sobre el modelo de vehiculo en miniatura se limite a indicar al publico
pertinente que el referido producto es una reproduccién fiel de un modelo real de automévil. En cambio, si el uso
que haga untercero de la marca va mas alla de esa mera indicacion y hace referencia, por ejemplo, a un acuerdo de
licencia celebrado con el titular de dicha marca, se entendera como una indicacién de que esos productos proceden
del fabricante de automoviles o de una empresa vinculada econédmicamente a este Ultimo.

Tras analizar las pruebas del uso de la marca controvertida, el Tribunal General sefiala que esta fue usada por
terceros durante el periodo en cuestién, para modelos de vehiculos en miniatura, con la indicaciéon «producto oficial
con licencia Ferrari». De esta manera, considera que la marca fue usada de acuerdo con su funcién esencial, que
consiste en garantizar el origen comercial de los productos para los que ha sido registrada. Ademas, sefiala que su
uso por terceros para los modelos de vehiculos en miniatura tuvo lugar con el consentimiento tacito de Ferrari.

NOTA: Las marcas de la Unién y los dibujos y modelos comunitarios son validosen todo el territorio de la Union
Europea. Las marcas de la Uni6én coexisten con las marcas nacionales. Los dibujos y modelos comunitarios
coexisten con los dibujosy modelos nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unién y de los

dibujosy modelos comunitarios se dirigiran a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: El recurso de anulaciénsirve para solicitar la anulacion de los actos de las instituciones de la Union

contrarios al Derecho de la Unién. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los
particulares pueden interponer recurso de anulacién ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el
recurso se declara fundado, el acto queda anuladoy la institucidon de que se trate debe colmar el eventual vacio

juridico creado por la anulacién de dicho acto.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacién ante el Tribunal de
Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez dias a partir de la notificacion de la
resolucién. El recurso de casacién sera sometido a un procedimiento de previa admisién a tramite. A estos efectos,
debera ir acompafado de una solicitud de admisién a tramite en la que se exponga la cuestién o cuestiones
importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unién que dicho recurso de casacion

suscita.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacidon y que no vincula al Tribunal General.

El texto integro y, en su caso, el resumen de las sentencias (T-1103/23 y T-1104/23) se publican en el sitio CURIA el
dia de su pronunciamiento.

Contactos con la prensa: Cristina Lépez Roca @ (+352) 4303 3667.

Tiene a su disposicién imagenes del pronunciamiento de las sentencias en «Europe by Satellite» @ (+32) 2 2964106.
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https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-1103/23
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-1104/23
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

