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1. Sin perjuicio de la obligacién del érgano

jurisdiccional remitente de interpretar el
Derccho nacional, en la medida de lo
posible, de conformidad con el Derecho
comunitario, éste no se opone a una dis-
posicién transitoria nacional segtin la cual
un recurso de casacidn, interpuesto contra
una resolucién recaida con anterioridad a
la fecha de puesta en Vigor tardia de Ias
normas de adaptacién del Derecho interno
a la Directiva 89/104 relativa a la aproxi-
macién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, debe resol-
verse en Derecho nacional conforme a las
normas aplicables con anterioridad a dicha
fecha, aunque la sentencia se dicte con
posterioridad a la mencionada fecha.

En efecto, si bien el apartado 4 del articulo
5 de dicha Dircctiva trata de limitar los
efectos en el tiempo de las nuevas dispo-
siciones nacionales que hayan adaptado el
Derecho interno a la Directiva, ésta no
determina el Derecho nacional aplicable
en supuestos distintos de los contemplados
por dicha disposicién. En consecuencia,
corresponde al &rgano jurisdiccional
nacional aplicar las normas del Derecho
nacional, incluidas sus disposiciones tran-
sitorias, interpretindolo, en la medida de
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lo posible, a la luz de la letra y de la fina-
lidad de la Directiva

El idmbito de aplicacién, por un lado, de
los apartados 1 y 2 del articulo 5 de la
Directiva 89/104, Primera Directiva rela-
tiva a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de
marcas, y, por otro, del apartado 5 del
articulo 5 de la misma Directiva, depende
de st el uso de la marca se hace con el fin
de distinguir los productos o servicios de
que se trata como originarios de una
empresa determinada, es decir, como marca,
o con fines distintos.

El uso de una marca sin autorizacién del
titular, realizado para anunciar al piiblico
que una empresa tercera efectia la repa-
racién y el mantenimiento de productos
que llevan dicha marca o que estd especia-
lizada o es especialista en dichos pro-
ductos, constituye un uso de la marca en
el sentido de la letra a) del apartado 1 del
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articulo 5 de la Directiva 89/104, Primera
Directiva relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en
matcria de marcas, dado que se usa la
marca para identificar el origen de los pro-
ductos que son objeto del servicio pres
tado y, por consiguiente, para distinguir
dichos productos de otros que podrian
haber sido objeto de los mismos servicios.

Sélo al apreciar la legalidad del uso de una
marca en los supuestos mencionados en
los apartados 2 y 5 del articulo 5 de la
Directiva 89/104, y no en la fase de cali-
ficacién del uso en el marco del articulo 5
de la Directiva surge la cuestién de si con
el uso se pretende obtener un aprovecha-
miento indebido del caricter distintivo o
del renombre de la marca o se puede causar
perjuicio a los mismos, por cjemplo,
haciendo creer erréneamente al publico
que existe una relacién entre el anunciante
y el titular de la marca.

Los articulos 5 a 7 de la Directiva 89/104,
Primera Directiva relativa a la aproxi-
macién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, no per-
miten que el titular de una marca prohiba
a un tercero el uso de su marca para anun-
ciar al piblico que efectda la reparacién y
el mantenimiento de productos que llevan
dicha marca, comercializados con la marca
por el titular o con su consentimiento, o
que estd especializado o es especialista en
la venta o en la reparacidn y manteni-
miento de dichos productos, a menos que

se utilice la marca de tal forma que pueda
dar la impresidn de que existe un vinculo
comercial entre la empresa tercera y el
titular de la marca y, en particular, de que
la empresa del comerciante pertenece a la
red de distribucién del titular de la marca
o de que existe una relacién especial entre
ambas empresas.

Por una parte, por lo que respecta al uso
de una marca para anunciar al piblico la
reventa de productos designados con dicha
marca, tal uso informativo de la marca es
necesario para asegurar el derecho de
reventa derivado del articulo 7 de dicha
Directiva y con él no sc obticne un apro-
vechamiento indebido del caricter distin-
tivo o del renombre de dicha marca. En
efecto, el mero hecho de que el comer-
clante obtenga una ventaja del uso de la
marca, porque la publicidad, correcta y
legal, de venta de los productos amparados
por la marca confiera a su propia actividad
un aura de calidad, no es motivo legitimo
en el sentido del apartado 2 del articulo 7
de la Directiva,

Por otra parte, por lo que respecta al uso
de una marca para informar al piblico de
la reparacién y mantenimiento de pro-
ductos designados con dicha marca, tal uso
no constituye una comercializacién ulte-
rior amparada por el articulo 7 de la Direc-
tiva, sino un uso que indica cl destino de
un servicio en el sentido de la letra ¢) del
apartado 1 del articulo 6 de la Directiva,
que es legitimo en la medida en que el uso
sea necesario para indicar dicho destino y
que es conforme a las pricticas leales en
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materia industrial o comercial. A este res-
pecto, la condicién dec que el uso de la
marca debe hacerse conforme a las pric-
ticas leales en materia industrial o comer-
cial constituye esencialmente la expresién
de una obligacién de lealtad con respecto
a los intereses legitimos del titular de la
marca, aniloga a aquella a la que estd sujeto
el comerciante cuando emplea la marca de
otro para anunciar la reventa de productos
que llevan dicha marca.
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En efecto, el articulo 6 de la Directiva, al
igual que ¢l articulo 7, tienec por objeto
conciliar los intereses fundamentales de la
proteccién de los derechos de marca y los
de la libre circulacién de mercancias y libre
prestacion de servicios en el mercado
comuin, y ello de forma que el derecho de
marca pueda cumplir su cometido de ele-
mento esencial del sistema de competencia
no falseado que el Tratado pretende esta-
blecer y mantener.



