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Asunto C-367/21 

Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, 

apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia  

Fecha de presentación: 

14 de junio de 2021 

Órgano jurisdiccional remitente: 

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, 

Polonia) 

Fecha de la resolución de remisión: 

1 de abril de 2021 

Parte demandante: 

Hewlett Packard Development Company LP 

Parte demandada: 

Senetic Spółka Akcyjna 

  

Objeto del procedimiento principal 

Acciones basadas en la violación de derechos exclusivos sobre marcas de la 

Unión. 

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial 

Interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación 

con el artículo 19 TUE, apartado 1, [párrafo segundo], y con el artículo 36 TFUE, 

segunda frase, en el marco de la conformidad de la práctica de los órganos 

jurisdiccionales nacionales con esas disposiciones en asuntos relativos a la 

violación de los derechos sobre marcas de la Unión. Interpretación de los artículos 

34 a 36 TFUE, en relación con los artículos 9 y 102 Reglamento n.º 207/2009 

(actualmente, artículos 9 y 130 del Reglamento 2017/1001), en el marco del 

ejercicio del derecho exclusivo sobre una marca para limitar la actividad 

económica consistente en la importación paralela. Fundamento jurídico: 

art. 267 TFUE. 

ES 
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Cuestiones prejudiciales 

I. ¿Debe interpretarse el artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el 

artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión 

Europea, y con el artículo 19, apartado 1, [párrafo segundo], del Tratado de la 

Unión Europea, en el sentido de que se opone a la práctica de los órganos 

jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros consistente en que estos 

– ante una solicitud del titular de una marca de la Unión de que se 

prohíban la importación, la exportación o la publicidad de productos 

que lleven la marca de la Unión o de que se ordene su retirada del 

mercado, 

– al resolver un procedimiento de medidas cautelares sobre el embargo 

de productos que llevan una marca de la Unión, 

se remiten en el tenor de las sentencias a los «productos que no han sido 

comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con 

su consentimiento», dejando de este modo a la autoridad de ejecución, a la vista 

del tenor general de la sentencia, la tarea de determinar qué productos que llevan 

la marca de la Unión son objeto de las órdenes y de las prohibiciones que se hayan 

dictado (es decir, determinar qué productos no han sido comercializados en el 

Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento), 

autoridad que, para realizar estas determinaciones, se basa en las declaraciones del 

titular de la marca o en los instrumentos (incluidos los instrumentos informáticos 

y las bases de datos) facilitados por dicho titular, quedando excluido o limitado, 

en razón de la naturaleza de los recursos legales de que dispone el demandado en 

el procedimiento de medidas cautelares y de ejecución, que puedan impugnarse 

ante un órgano jurisdiccional, en un procedimiento sobre el fondo, dichas 

determinaciones realizadas por la autoridad de ejecución? 

II. ¿Deben interpretarse los artículos 34, 35 y 36 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que excluyen la posibilidad 

de que el titular de una marca comunitaria (actualmente, de la Unión) invoque la 

protección conferida por los artículos 9 y 102 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 

del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria [actualmente, 

artículos 9 y 130 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea] cuando: 

– el titular de la marca comunitaria (marca de la Unión) efectúe, tanto en 

el Espacio Económico Europeo como fuera de él, la distribución de 

productos que llevan dicha marca mediante distribuidores oficiales que 

pueden vender los productos que llevan la marca a personas, que no 

sean los destinatarios finales de tales productos, que pertenezcan 

necesariamente a la red oficial de distribución, estando al mismo 

tiempo los distribuidores oficiales obligados a adquirir los productos 
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con carácter exclusivo a otros distribuidores oficiales o al titular de la 

marca; 

– los productos que llevan la marca no dispongan de ninguna 

identificación ni de otras características distintivas que permitan 

determinar el lugar de su introducción en el mercado por el titular de la 

marca o con su consentimiento; 

– la demandada haya adquirido los productos que llevan la marca en el 

territorio del Espacio Económico Europeo; 

– la demandada haya obtenido declaraciones de los vendedores de los 

productos que llevan la marca de que los productos pueden 

comercializarse legalmente en el territorio del Espacio Económico 

Europeo; 

– el titular de la marca de la Unión no facilite ninguna herramienta 

informática (ni de otro tipo) ni utilice un sistema de identificación que 

permitan al potencial adquirente del producto que lleva la marca 

verificar autónomamente la legalidad de la comercialización de dichos 

productos en el territorio del Espacio Económico Europeo antes de su 

adquisición y se niegue a realizar tal verificación a instancia del 

adquirente? 

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas 

Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 

2017, L 154, p. 1) 

Artículos 9 y 102 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero 

de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1) [actualmente, artículos 

9 y 130 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea] 

Artículos 34, 35 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) 

Artículo 19, apartado 1, [párrafo segundo], del Tratado de la Unión Europea 

(TUE) 

Artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual 

(DO 2004, L 157, p. 45) 
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Disposiciones de Derecho nacional invocadas 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego [Ley de 

17 de noviembre de 1964 — Código de Procedimiento Civil (texto refundido: 

Diario Oficial de 2019, partida 1640, en su versión modificada; en lo sucesivo, 

«kpc»)], artículos 325, 758, 759, apartado 1, 767, apartados 1, 2, 4 y 5, 777, 

apartado 1, punto 1, 803, 840, apartado 1, puntos 1 y 2, 843, apartados 2 y 3, 

1050, apartados 1 y 3, y 1051, apartado 1 

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal 

1 La sociedad Hewlett-Packard Development Company LP, con domicilio social en 

Houston (Estados Unidos), demandante en el procedimiento principal, es titular de 

los derechos exclusivos sobre las marcas de la Unión registradas con los números 

008579021 y 000052449. 

2 La demandante aplica un sistema de distribución de sus productos, en el cual: 

1) los productos que llevan las marcas son vendidos por los representantes 

oficiales; 2) los representantes oficiales se comprometen frente a la demandante a 

no vender los productos que lleven las marcas a personas, que no sean los 

destinatarios finales de estos productos, que no pertenezcan a la red de 

distribución de la demandante; 3) los distribuidores oficiales están obligados a 

adquirir los productos exclusivamente a otros distribuidores oficiales o al titular 

de la marca (la demandante). 

3 La demandante no utiliza sistemas de identificación de sus productos, que 

permitan establecer si un determinado producto había sido o no destinado por la 

demandante al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE). Para determinar 

el mercado al que estaban destinados los productos que llevan las marcas se 

requiere el uso de una herramienta informática, de la que dispone la demandante, 

que contiene una base de datos sobre los productos que indica el mercado al que 

estaba destinado el ejemplar concreto del producto. 

4 Senetic SA, con domicilio social en Katowice (Polonia), sociedad demandada en 

el procedimiento principal, ejerce su actividad económica en el sector de la 

distribución de material informático. La demandada introdujo en el mercado 

polaco productos fabricados por la demandante que llevaban las marcas de la 

Unión de esta. La demandada había adquirido los productos en cuestión a 

vendedores (con sede fuera del territorio del EEE) que no eran distribuidores 

oficiales de los productos de la demandante y antes de adquirirlos había exigido a 

sus proveedores que declararan que la comercialización de los productos en el 

territorio de la EEE no vulneraba los derechos exclusivos de la demandante, 

declaración que le había sido proporcionada. 

5 La demandada, antes de adquirir los productos a sus proveedores, había solicitado 

a los representantes oficiales de la demandante la confirmación de que los 

diferentes productos podían comercializarse en el territorio del EEE sin vulnerar 
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los derechos exclusivos de la demandante, si bien no recibió ninguna respuesta. Ni 

la demandante ni los representantes oficiales de esta pusieron a disposición de la 

demandada las herramientas (incluidas las informáticas) que permitieran verificar 

el lugar de destino de un determinado ejemplar del producto, mientras que los 

representantes oficiales de otras empresas (fabricantes de dispositivos 

informáticos) sí le permiten llevar a cabo tal verificación. 

6 La demandada recibió de sus vendedores la garantía de que la introducción de 

tales productos en el mercado polaco no vulneraba los derechos exclusivos de la 

demandante sobre las marcas de la Unión, al haberse agotado esos derechos tras la 

comercialización previa en el territorio del EEE de los productos que llevan de las 

marcas de la Unión por parte de la demandante o con su consentimiento. 

7 La demandante solicita al órgano jurisdiccional remitente que prohíba a la 

demandada vulnerar los derechos sobre las marcas de la Unión de la demandante, 

prohibiendo la importación, la exportación, la publicidad y el almacenamiento de 

productos consistentes en dispositivos informáticos que lleven alguna de las 

marcas de la Unión de la demandante y que no hayan sido comercializados 

previamente en el EEE por la demandante o con su consentimiento. La 

demandante solicita además al órgano jurisdiccional que ordene a la demandada 

retirar del mercado dichos productos. 

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial 

8 En el contexto de un procedimiento judicial, resulta muy complicado para un 

demandado demostrar que un ejemplar concreto de un producto ha sido 

comercializado en el EEE por el demandante o con su consentimiento. Aunque el 

demandado puede dirigirse a su vendedor, no obtendrá información sobre a quién 

se compraron los ejemplares del producto, dado que los proveedores se muestran 

reacios a revelar sus fuentes de suministro para no perder compradores. 

9 Respecto de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 

señala que en la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos, las sentencias 

estimatorias de acciones en supuestos como el del procedimiento principal ante el 

órgano jurisdiccional remitente utilizan el concepto de «productos que llevan las 

marcas del demandante que no han sido comercializados previamente en el [EEE] 

por el demandante (titular de la marca de la Unión) o con su consentimiento». De 

modo análogo se redactan las sentencias de los órganos jurisdiccionales que 

ordenan, sobre la base de las disposiciones nacionales que transponen el artículo 8 

de la Directiva 2004/48, la divulgación de información acerca del origen y de las 

redes de distribución de los productos en cuestión y la adopción de medidas 

cautelares, como el embargo de dichos productos. 

10 Todas las resoluciones mencionadas, al constituir títulos ejecutivos, sirven de 

fundamento para el ejercicio de acciones ejecutivas. En la práctica, la forma en 

que están redactadas las resoluciones plantea serias dudas en la fase de ejecución. 
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11 En el presente procedimiento se ha dictado una resolución mediante la cual el 

órgano jurisdiccional remitente ordenó a la demandada que proporcionara 

información acerca de las redes de distribución de dispositivos ―en posesión de 

la demandada― que llevasen las marcas de la Unión de la demandante y que no 

hubieran sido introducidos en el EEE por la demandante o con su consentimiento. 

En un auto interpretativo de la sentencia, dicho órgano jurisdiccional ordenó a la 

demandada que facilitase a un agente judicial todos los números de serie de los 

aparatos identificados y a la demandante que pusiera a disposición del agente 

judicial una base de datos a fin de que este verificara si un determinado artículo 

había sido comercializado en el EEE por la demandante o con su consentimiento. 

Esa sentencia fue modificada mediante resolución del Sąd Apelacyjny w 

Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), que señaló que la redacción de 

la sentencia, que incluía la frase «productos que no han sido comercializados en el 

[EEE] por el demandante o con su consentimiento», dejaba de hecho en manos de 

la demandada la determinación de qué dispositivos en su poder habían sido 

comercializados en el EEE por la demandante o con su consentimiento. En 

consecuencia, la demandada estaba facultada para responder a la demandante que 

no poseía ningún producto al que se aplicara dicha formulación. 

12 En otro procedimiento, una orden cautelar dictada antes de que se iniciara el 

procedimiento principal ante el órgano jurisdiccional remitente se ejecutó 

mediante el embargo por parte del demandante de todos los productos del 

demandado que llevaban la marca. En definitiva, el demandante identificó ante la 

autoridad de ejecución los ejemplares de los productos que habían sido 

introducidos en el EEE por él, es decir, aquellos respecto de los cuales se había 

agotado el derecho exclusivo de la marca. Por lo tanto, el contenido de la 

resolución judicial fue complementado en la fase de ejecución por la declaración 

del demandante. El contenido de la resolución judicial no permitía por sí mismo 

identificar los bienes que debían ser embargados y la autoridad de ejecución se 

basó efectivamente en la declaración del acreedor. 

13 La forma en que se han redactado las sentencias da lugar a prácticas de ejecución 

radicalmente diferentes, que van desde la ejecución que abarca la totalidad de los 

artículos en posesión del demandado que llevan las marcas del demandante 

(independientemente de que el derecho de marca del demandante se haya agotado 

en relación con esos artículos) hasta la denegación de la protección al demandante 

y la posibilidad de que el demandado determine qué ejemplares en su posesión 

que llevan la marca del demandante han sido comercializados en el EEE por el 

demandante o con su consentimiento. Esta forma de redactar las sentencias es 

cuestionable desde el punto de vista del Derecho nacional, ya que una resolución 

judicial sobre las pretensiones formuladas por las partes debe poder aplicarse 

basándose únicamente en el propio tenor de su fallo, sin necesidad de remitirse a 

su fundamentación ni de adoptar medidas adicionales. En opinión del órgano 

jurisdiccional remitente, la inclusión en el texto de una sentencia de prohibiciones 

o de órdenes con tal formulación significa, de hecho, que la resolución judicial se 

limita a reproducir el contenido de las disposiciones en las que se basa, en lugar de 
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concretar la obligación que dichas disposiciones imponen a una de las partes en el 

procedimiento. 

14 Según el órgano jurisdiccional remitente la aceptación de la citada práctica 

permitiría situaciones en las que, sobre la base de una resolución de un órgano 

jurisdiccional nacional de un Estado miembro, se llevaría a cabo un embargo de 

productos cuya libre circulación es lícita en el EEE y en las que, además, dicho 

embargo tendría lugar a pesar de la inexistencia de una infracción de un derecho 

exclusivo sobre una marca. De ese modo, la citada práctica supone, en esencia, la 

posibilidad de que se imponga una sanción al demandado (en forma de embargo 

de los productos que se hallen en su posesión) por el mero hecho de que comercie, 

sin el consentimiento del demandante, con productos que lleven la marca de este, 

aunque tal consentimiento no resulte necesario al haberse producido el 

agotamiento del derecho. 

15 En virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, [párrafo segundo], los Estados 

miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela 

judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Entre esos 

ámbitos figuran la libre circulación de mercancías y la institución del agotamiento 

del derecho a la marca de la Unión. El agotamiento de ese derecho tiene carácter 

regional y su objetivo es garantizar la libre circulación en el EEE de los 

ejemplares de los productos que llevan una marca y que han sido comercializados 

en un territorio designado por el titular de la marca o con su consentimiento. 

16 El órgano jurisdiccional remitente considera que existen dudas acerca de si la 

redacción de las resoluciones judiciales relativas a la protección de una marca de 

la Unión garantiza la tutela judicial de la libre circulación de mercancías. Tales 

dudas encuentran su origen en el sistema de recursos que la legislación nacional 

ofrece a un deudor en el marco de los procedimientos ejecutivos para impugnar 

las órdenes de ejecución (resoluciones judiciales) emitidas en los supuestos de 

violación de un derecho exclusivo sobre una marca de la Unión. A continuación, 

se describen dichos recursos, sus principales características y la práctica de su 

aplicación. 

17 Una resolución provisional (que concede una garantía mediante el embargo de 

ejemplares de los productos) puede ejecutarse por medio de un agente judicial. Si 

el agente judicial embarga los productos, el deudor (el demandado) tiene derecho 

a impugnar la actuación del agente judicial ante el Sąd Rejonowy (Tribunal de 

Distrito) (es decir, tales reclamaciones no son examinadas por las secciones de 

propiedad intelectual de los Sądy Okręgowe [tribunales regionales]). La 

impugnación de la actuación realizada por un agente judicial es un medio que 

permite obtener la reparación por la actuación incorrecta de dicho agente, 

consistente en haber llevado a cabo un procedimiento ejecutivo de manera 

incompatible con las disposiciones del procedimiento civil. Por lo tanto, no se 

trata de un medio que permita comprobar el fondo de la reclamación del acreedor. 

En consecuencia, el uso de una reclamación contra la acción de un agente judicial 
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no permite determinar si un producto dado fue introducido en el EEE por el titular 

de la marca o con su consentimiento. 

18 La práctica también confirma la ineficacia de dicha medida en una situación en la 

que el titular de la marca embarga la totalidad de los productos que llevan la 

marca de la Unión (y no solo aquellos que no han sido comercializados 

previamente en el EEE por el titular o con su consentimiento). Por ejemplo, en 

una situación de este tipo, tras examinar la impugnación formulada por el 

demandado contra la actuación de un agente judicial, uno de los órganos 

jurisdiccionales ordenó al agente judicial que consultara la opinión de un abogado 

especialista en patentes, el cual, en su dictamen, señaló que únicamente el 

demandante (titular de la marca) podía indicar qué artículos debían ser objeto de 

embargo. En la práctica, por tanto, es el titular de la marca (en colaboración con el 

agente judicial) el que indica arbitrariamente los artículos que deben ser 

embargados y su declaración no está sujeta a control jurisdiccional, toda vez que 

la impugnación de la actuación de un agente judicial no permite dicho control. 

19 Surgen dudas similares en el marco de la ejecución de una sentencia que prohíbe 

al demandado importar, exportar, dar publicidad y almacenar productos que lleven 

la marca del demandante que no hayan sido previamente comercializados en el 

territorio del EEE por el demandante o con su consentimiento. Tal sentencia 

puede ser ejecutada por el órgano jurisdiccional como autoridad de ejecución con 

arreglo al artículo 1051 kpc, que establece que el órgano jurisdiccional, a petición 

del acreedor, tras oír a las partes y comprobar que el deudor ha incumplido sus 

obligaciones, le impondrá una multa. Esta disposición solo prevé expresamente la 

audiencia de las partes y no la práctica de pruebas por parte del órgano 

jurisdiccional, por lo que, en el procedimiento ejecutivo, el órgano jurisdiccional, 

en calidad de autoridad de ejecución, determinará si las mercancías en cuestión 

están sujetas a la prohibición correspondiente únicamente sobre la base de las 

declaraciones de las partes realizadas en la audiencia. 

20 Aunque el órgano jurisdiccional, como autoridad de ejecución, estuviera facultado 

para practicar pruebas a este respecto, tendría que fundamentarse exclusivamente 

en las pruebas presentadas por el acreedor (es decir, en las herramientas 

informáticas utilizadas por este) y en las declaraciones realizadas sobre esa base, 

ya que la identificación por el demandado de los sucesivos vendedores y 

compradores de los ejemplares de los bienes tropezaría con las mismas 

dificultades en el procedimiento ejecutivo que en el procedimiento sobre el fondo 

(véase el apartado 8 anterior). 

21 Una situación análoga se produce en la ejecución de una sentencia que ordena la 

retirada de la circulación de los ejemplares de los productos en cuestión. En este 

caso, el procedimiento ejecutivo se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional en 

virtud del artículo 1050 kpc, que, a diferencia del artículo 1051 kpc, no requiere 

que el órgano jurisdiccional de ejecución constate que el deudor haya incumplido 

la resolución judicial. En consecuencia, no se examinarán las objeciones 

formuladas por el deudor en relación con el cumplimiento de la obligación a que 
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se refiere el título ejecutivo, por lo que el deudor no podrá defenderse alegando 

que se ha agotado el derecho exclusivo sobre la marca de la Unión respecto de los 

ejemplares de los productos que llevan la marca. 

22 En opinión del órgano jurisdiccional remitente, también en esta situación queda 

excluida la posibilidad de que el deudor interponga una acción contra la ejecución 

(oposición). Entre los requisitos para el ejercicio de tal acción figuran, en 

particular, el hecho de que se produzca un acontecimiento que extinga o impida la 

ejecución de la obligación derivada de la sentencia, el cumplimiento de la 

obligación en determinados casos y la excepción de compensación. Sin embargo, 

la oposición a la ejecución no sirve para aclarar el contenido de la sentencia, que 

es un título ejecutivo. En caso contrario, la oposición a la ejecución daría lugar a 

la apertura de otro procedimiento sobre el fondo. 

23 Además, los requisitos que ha de cumplir el deudor para formular una oposición a 

la ejecución son relevantes. Al presentarse una acción de ejecución, el deudor 

debe exponer todas las objeciones que pueda plantear, so pena de que se extinga 

su derecho a hacerlo en una fase posterior del procedimiento. En una situación en 

la que todas las constataciones relativas a los productos en cuestión solo resultan 

posibles atendiendo a las pruebas e instrumentos de que dispone el titular (el 

acreedor), tal requisito constituye un obstáculo considerable para el deudor, ya 

que, en el momento en que se interpone una acción ejecutiva, no está en 

condiciones de indicar a qué ejemplares objeto de ejecución se aplica la alegación 

de agotamiento del derecho de marca. 

24 Por consiguiente, dada la configuración de las vías de recurso, las medidas de 

ejecución o cautelares relativas a los requerimientos o prohibiciones de que se 

trata no eliminan el riesgo de que tales requerimientos o prohibiciones se apliquen 

a los ejemplares de productos respecto de los cuales se ha agotado el derecho 

exclusivo conferido por la marca. Esto significa que la tutela judicial de la libre 

circulación de mercancías puede verse restringida por el modo en que están 

redactadas las sentencias en cuestión. 

25 Ese riesgo podría eliminarse redactando las sentencias de una manera precisa que 

no obligue al deudor a determinar, en el curso del procedimiento ejecutivo, los 

artículos que se hallan en su posesión que llevan la marca del acreedor que no han 

sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. 

Esto podría hacerse mediante una referencia precisa en la redacción de la 

sentencia, por ejemplo, a la identificación o los números de serie de los ejemplares 

de los productos que llevan las marcas cubiertas por las prohibiciones o los 

requerimientos, así como a los productos respecto de los cuales se hubiesen 

eliminado la identificación o los números de serie. Con respecto a los bienes que 

se hallan en posesión del demandado en la fecha de la sentencia, esta formulación 

de la demanda (y, en consecuencia, de la sentencia) no debería resultar 

complicada. Por lo que atañe en cambio a los productos que llevan la marca del 

demandante que se encuentran en posesión del demandado después de la fecha en 

que se dictó la sentencia, la tutela de la libre circulación de mercancías exigiría 
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también que pudieran identificarse inequívocamente como introducidos (o no 

introducidos) en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. 

26 Respecto de la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 

señala que el TFUE establece el principio de libre circulación de mercancías, el 

cual constituye una condición necesaria para que exista y funcione el mercado 

común. A la luz de los artículos 34 a 36 TFUE y de la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros se prohíben 

todo tipo de medidas que puedan obstaculizar directamente o indirectamente y 

real o potencialmente el comercio intracomunitario. Según la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, el mero hecho de ser disuadido de introducir o de 

comercializar los productos de que se trata en el Estado miembro en cuestión 

constituye para el importador un obstáculo a la libre circulación de las mercancías. 

27 Asimismo, el Tribunal de Justicia señala en su jurisprudencia que la protección de 

los derechos exclusivos en materia de propiedad intelectual (incluidas las marcas) 

no es de carácter absoluto. Por un lado, tal protección se limita a los supuestos en 

los que la utilización de la marca por una persona distinta de su titular vulnera la 

función de la marca. Por otro, el ejercicio de los derechos exclusivos está 

subordinado a la ponderación de esos derechos y la protección de las libertades 

del mercado interior (incluida la libertad de circulación de mercancías). 

28 En una situación como la examinada en el presente litigio, que se caracteriza por 

las circunstancias detalladas en la segunda cuestión prejudicial, se suscita la duda 

de si el ejercicio de un derecho exclusivo de una marca no sirve para limitar la 

actividad económica consistente en la importación paralela. 

29 Por todo lo expuesto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si 

en las circunstancias antes expuestas puede aplicarse la inversión de la carga de la 

prueba, señalada en la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, 

EU:C:2003:204, que versaba expresamente sobre el sistema de distribución 

exclusiva, y de si debe tomarse en consideración la imposibilidad del titular de 

una marca de la Unión de invocar la protección conferida por los artículos 9 y 102 

del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente, artículos 9 y 130 del Reglamento 

2017/1001). 


