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Asunto C-62/21

Resumen de la peticion de decision prejudicial con arreglo al articulo 98,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentacion:
2 de febrero de 2021
Organo jurisdiccional remitente:

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de, lo™ Civil “\y “Penal,
Alemania)

Fecha de la resolucion de remision:

19 de noviembre de 2020
Parte demandante y recurrente en casacion:

Leinfelder Uhren Minchen GmbH, & Co. KG
Partes demandadas y recurridas eneasacion:

E. LeinfelderGmbH

TL

S\W

WL

Objetondel procedimiento principal

Accidén de condena y declarativa; interés en ejercitar la accion; Derecho de marcas
de la Union; solicitud de caducidad de marcas de la Unién; falta de uso; acuerdo
contractual de no presentar una solicitud de caducidad (acuerdo de no
impugnacion)

Objeto y fundamento juridico de la peticion de decision prejudicial

Articulo 267 TFUE; interpretacion de las disposiciones del Derecho de marcas de
la Union; solicitud de caducidad, eficacia y alcance de un acuerdo de no
impugnacion
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Cuestiones prejudiciales

1) La circunstancia, regulada en el articulo 56, apartado 1, letraa), del
Reglamento n.°207/2009 y en el articulo 63, apartado 1, letraa), del
Reglamento 2017/1001, de que cualquier persona fisica o juridica y
cualquier agrupacion de intereses con capacidad procesal pueda presentar
una solicitud de caducidad de la marca de la Union por falta de uso,
¢conduce a que sea ineficaz un acuerdo contractual por el que un tercero se
compromete frente al titular de una marca de la Unién a no presentar una
solicitud de caducidad de dicha marca de la Unién por falta de"uso ante la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea?

2) La circunstancia, regulada en el articulo 56, apartadosl, letraa), ‘del
Reglamento n.°207/2009 y en el articulo 63, apartado\l,wletraa);“del
Reglamento 2017/1001, de que cualquier personasfisica“o juridica y
cualquier agrupacion de intereses con capacidad ‘precesal pueda presentar
una solicitud de caducidad de la marcasde la, Union, por falta de uso,
¢significa que una sentencia firme de un‘organo,jurisdiccional de un Estado
miembro que obligue al demandado afretirar la,solicitud,de caducidad de una
marca de la Union por falta de uso presentada per el\propio demandado o a
través de una persona que actue en'su_nembre no debe ser tenida en cuenta
en un procedimiento de caducidad,anteslavOficina de Propiedad Intelectual
de la Union Europea y ante lositribunales de la@Union?

Disposiciones del Deregho de la'Unién invocadas

Avrticulo 56, apartadod, letra,a)ndel Reglamento (CE) n.° 207/2009 sobre la marca
comunitaria

Articulo 63, apartade, 1y, letra'a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca
de la Unién‘Europea

Breve exposicion dedos hechos y del procedimiento principal

E. Leinfelder GmbH (en lo sucesivo, «demandada n.° 1») es una empresa dedicada
a la, produceion y comercializacion de joyas. TL, SW y WL (en lo sucesivo,
«demandados n.” 2, 3 y 4») son personas fisicas, socios y administradores de la
demandada n.° 1.

En 2010, para continuar con el negocio de relojes de la demandada n.°1, se
constituyo la sociedad Leinfelder Uhren Minchen GmbH & Co. KG (en lo
sucesivo, «demandante»). Los demandados n.”*2, 3 y 4 adquirieron
conjuntamente el 1% de las participaciones de la sociedad en comandita, y un
inversor privado adquirio el 99 % restante.

Con motivo de la constitucion de la demandante, se celebraron diversos contratos.
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En particular, la demandada n.° 1 vendi6 a la demandante la marca denominativa
alemana «Leinfelder» para productos de la clase 18, a saber, relojes y accesorios
para relojes (contrato de cesion parcial de marca). Dicho contrato contenia la
siguiente clausula: «EI vendedor se compromete a no oponerse por si mismo a la
marca cedida parcialmente ni a intervenir en apoyo de terceros para impugnar la
marca cedida parcialmente.»

Ademas, la demandada n.° 1 vendio a la demandante diversos bienes, entre ellos
los «elementos inmateriales pertenecientes al negocio de relojes de Leinfelder
[...], incluidos [...] los derechos de propiedad industrial» (contrato de,venta de
activos), y concedio gratuitamente a la demandante, mediante dos‘contratos, el
derecho a utilizar la denominacion «Leinfelder» coma, elemento de, la
denominacion social de la demandante (contratos de licencia de'empresa).

Al igual que el contrato de cesion parcial de marca, los,contratos mencrenados en
el apartado [5] también contenian clausulas en las que™a demandada n.°1 se
comprometia a no impugnar los derechos objeto de dichas contratos (en lo
sucesivo, «acuerdos de no impugnacion).

En 2011, la marca figurativa de la Union'n.° 009808205, «L einfelder Meridian»,
fue registrada a favor de la demandante“parasproductostde las clases 14 y 18, en
particular para productos de bisuteriawy relgjeria. Ademaés, la demandante era
titular de la marca denominativa deda Unién n.,023975461, «Leinfelder», y de la
marca figurativa de la Union#i® 013975453, «EL», ambas para la clase 18 (relojes
y accesorios para relojes)aresultantes de la cesion parcial de marcas hecha por la
demandada n.° 1 (en loysucesivonlasttres marcas conjuntamente, «marcas de la
Unidn controvertidas»).

El 10 de agosto de\2016, eh.abogado XQ presentd ante la EUIPO sendas
solicitudes de “caducidad “de las marcas de la Unidn controvertidas de la
demandante por, falta, de uso Con anterioridad, los demandados n.*2, 3 y 4
habian fantnciado 'su voluntad de rescindir el contrato social de la demandante y
presentarsolicitudes ‘de cancelacion de las marcas «Leinfelder» de esta ultima.

l.a demandante presentd una demanda ante el Landgericht (Tribunal Regional de
lo Civilhy Penal), solicitando, en primer lugar, que se condenara a los demandados
n.% 1 az4%a.ordenar al abogado XQ que retirara las solicitudes de caducidad
presentadas ante la EUIPO (en lo sucesivo, «pretension de condena»), y, en
segundoffugar, que se declarara que los demandados n.”* 1 a 4 estaban obligados
solidariamente a indemnizar a la demandante por los dafios y perjuicios actuales y
futuros sufridos como consecuencia de las solicitudes de caducidad (en lo
sucesivo, «pretension declarativay).

El Landgericht desestimd la demanda por infundada. El recurso de apelacion
interpuesto por la demandante contra dicha resolucidn no prospero.

Mediante su recurso de casacion, la demandante insiste en sus pretensiones. Los
demandados solicitan que se desestime el recurso.
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Alegaciones esenciales del drgano jurisdiccional de apelacion y de las partes
en el procedimiento principal

El 6rgano jurisdiccional de apelacion considero que la pretension de condena de la
demandante era inadmisible por carecer de interés en ejercitar la accién. Segun la
jurisprudencia del Tribunal General [sentencia de 16 de noviembre de 2017,
Carrera Brands/EUIPO (Carrera), T-419/16] (en lo sucesivo, «sentencia Carrera»),
un organo jurisdiccional nacional no puede ordenar que se retire una solicitud de
caducidad de una marca de la Union presentada ante la EUIPO. Dado que una
solicitud de caducidad no requiere un interés en ejercitar la accion, tn‘acuerdo de
no impugnacion no puede afectar a la admisibilidad de tal solicitud. El acuerdo de
no impugnacion, suponiendo que sea efectivo y que se refiera“a las marcas
controvertidas, carece, por tanto, de pertinencia, y no cabe una pretensionde
retirada de la solicitud.

En cualquier caso, el organo jurisdiccional de,apelaeion considero que la
pretension declarativa de la demandante era infundada, E\ineumplimiento de un
acuerdo irrelevante de no impugnacion no<puedena priori, dar lugar a una
obligacion de indemnizacion por dafios y4perjuicies, ya,que, ello equivaldria, de
hecho, a hacer valer de manera indirecta, una pretension, no permitida por el
ordenamiento juridico. También consideré, que faltaba la relacion de causalidad
entre la solicitud de caducidad y el perjuicio.

La demandante alega quesel “acuerdo dey.no impugnacion contiene, como
manifestacion del principio de autonomia de“la voluntad, una renuncia a la
presentacion de una selicitud de, cancelacion. La facultad de disposicion del
solicitante, que puede decidir, Si. presenta tna solicitud de caducidad o la retira
posteriormente, implica que, también~debe ser licito un acuerdo contractual
relativo a tales, derechos. Entiende“gque la sentencia Carrera no es aplicable al
asunto principallka demanda ne. tiene por objeto obtener una orden judicial para
que se desista de,las,selicitudes de caducidad presentadas ante la EUIPO, sino que
pretende quesse condenea los demandados a realizar un acto al que se habian
obligadocontractualmente. Ello no constituye una injerencia inadmisible en el
procedimiento de caducidad, pues es conforme con el principio dispositivo de que
elsolicitante puede retirar su solicitud en cualquier momento. En cambio, en el
asunto, que dio lugar a la sentencia Carrera, el acuerdo de no impugnacion se
inveco direetamente en el marco del procedimiento ante la EUIPO, con el fin de
cuestienar el interés en ejercitar la accion de caducidad.

Breve exposicion de la fundamentacion de la peticion de decision prejudicial

El éxito del recurso de casacion depende de la existencia de un interés de la
demandante en ejercitar la accion en relacion con la pretension de condena. Dicho
interés falta cuando, por razones inherentes al Derecho de marcas de la Union, la
demandante no puede, en ningln caso, obtener una ventaja digna de proteccién
mediante su accion en el procedimiento de caducidad ante la EUIPO o los



16

17

18

19

20

LEINFELDER UHREN MUNCHEN

tribunales de la Union. Tal es el caso, por una parte, cuando un acuerdo
contractual en virtud del cual una persona se compromete frente al titular de una
marca de la Union a no presentar una solicitud de caducidad ante la EUIPO por
falta de uso es incompatible, con caracter general, con el Derecho de marcas de la
Unidn. Por otra parte, faltara el interés en ejercitar la accion si una sentencia firme
que estima la pretension de condena no es pertinente en el procedimiento de
caducidad ante la EUIPO o los tribunales de la Union.

Sobre la primera cuestion prejudicial: El interés en ejercitar la accion falta
respecto de la pretensién de condena de la demandante si los demandades n. 1 a
4 no podian, desde un principio, obligarse validamente a no impugnar las'marcas
de la Union controvertidas por caducidad derivada de la falta desuse. En‘este
contexto, se plantea la cuestion de si el hecho de que cualquierspersonafisica, o
juridica, asi como cualquier agrupacion de intereses con ‘capacidad procesal,
pueda presentar una solicitud de caducidad [articulo 56, apartado 1} letraa), del
Reglamento n.°207/2009 y articulo 63, apartade,l, letra a);, del, Reglamento
2017/1001] tiene como consecuencia que un acuerdo ‘contractualzpor el que una
persona se obliga frente al titular de una marca,de ‘la Wnidn a no presentar tal
solicitud resulte ineficaz.

Desde el punto de vista de la Sala, 10§ acuerdes de no impugnacion que excluyen
una solicitud de caducidad de una marea dela ‘Wnion por falta de uso deben ser
admisibles y eficaces en la medida ensgueyno¥vulneren el Derecho de la
competencia en un caso conereto.

Segun la tesis preponderante,de la jurisprudencia y de la doctrina relativa a los
motivos de cancelacion conarreglo a,la Ley de marcas alemana, que son en gran
medida idénticos alos\del. Reglamentossobre la marca de la Unién, los acuerdos
de no impugnagion NOysON, en principio, contrarios al Derecho de marcas. La Sala
comparte esta,postura.\EhDerecho*de marcas deja a las partes la facultad de instar
el cumplimiente, de ™as, exigencias de uso. Dado que de las disposiciones
pertinentes atal efectonno'se desprende una prohibicion imperativa de mantener en
el gegistro las marcas que no han sido utilizadas de forma efectiva, debe ser
posible, ‘tedricamente, en virtud del principio de autonomia de la voluntad, un
acuerdo sobrela.invocacion de la falta de uso de una marca.

De\la respuesta a la primera cuestion prejudicial depende asimismo la procedencia
de lavpretension declarativa de la demandante. Los demandados n.* 1 a 4 solo
pueden ser considerados responsables de los dafios y perjuicios en relacién con las
solicitudes de caducidad dirigidas contra las marcas de la Union controvertidas en
la hipotesis de que un acuerdo de no impugnacion relativo a las mismas sea
compatible con el Derecho de marcas de la Union.

Sobre la seqgunda cuestion prejudicial: Aunque los acuerdos de no impugnacion
sean compatibles con el Derecho de marcas de la Uniédn, falta el interés en
ejercitar la accién respecto de la pretension de condena de la demandante si, por
razones relacionadas con el procedimiento de caducidad de la Unién, su accién no
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permite en ningun caso obtener una ventaja digna de proteccion. En este contexto,
se plantea la cuestion de si la circunstancia, regulada en el articulo 56, apartado 1,
letra a), del Reglamento n.° 207/2009 y en el articulo 63, apartado 1, letra a), del
Reglamento 2017/1001, de que la solicitud de caducidad de una marca de la
Unidn por falta de uso pueda ser presentada por cualquier persona fisica o juridica
y por cualquier agrupacion de intereses con capacidad procesal, significa que una
sentencia firme por la que se estime la pretension de condena resulta inoperante en
el procedimiento de caducidad ante la EUIPO o ante los tribunales de la Unién.

La Sala comparte en principio la opinion de la demandante segin™la cual la
sentencia Carrera se refiere a una situacion diferente de la del presente,casor

Seguln la Sala, la sentencia firme de un Estado miembro debe sexpertinente enel
marco del procedimiento de caducidad del Derecho de la®Unién. El hecho,de"que,
segun las disposiciones del Derecho de marcas de da_Union, unadsolicitud de
caducidad por falta de uso pueda ser presentada_por cualquier persena fisica o
juridica, asi como por cualquier agrupacion de.ntereses con‘eapacidad procesal,
no excluye que la solicitud pueda ser ilicita en‘un, case concreto per otras razones,
como el incumplimiento de una obligaciénscontractual. ‘Estasconclusion no queda
desvirtuada por el hecho de que otras personas puedan en cualquier momento
presentar una solicitud de caducidads En“la meédida en que los periodos para los
que debe probarse un uso adecuado para garantizar el mantenimiento de los
derechos dependen, en virtud del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento
n. 207/2009 y del articulo#58, apartado 1, letraa), del Reglamento 2017/1001
(también) de la fecha de la solicitud, de caducidad, no puede descartarse que, en
caso de retirada de la“selicitud ‘de caducidad, se produzca una situacion mas
favorable para el titular de™a“marca, aun cuando se presente inmediatamente
después una nuevasolicitud de caducidad o esté pendiente ya otro procedimiento.

Por otra parte, el procedimiento,de caducidad del Derecho de la Union no se ve
perjudicade, porquessesgsclarezca el alcance de un acuerdo de no impugnacion,
como en el “presentenlitigio, por los tribunales de los Estados miembros. El
presente ‘asunto 'difiere del caso decidido por el Tribunal General en la sentencia
Carrera, 'emyla medida en que, en este ultimo asunto, se invocd directamente un
acuerdo de no‘impugnacion en el marco del procedimiento de caducidad.



