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Asunto C-365/24
Peticién de decision prejudicial
Fecha de presentacion:
20 de mayo de 2024
Organo jurisdiccional remitente:

Svea hovratt, Patent- och marknadséverdomstelen “(Tribunak, de
Apelacion con sede en Estocolmo, Tribunal ‘des Apelacion ‘en
Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia)

Fecha de la resolucion de remision:
20 de mayo de 2024
Parte recurrente:
Purefun Group AB
Parte recurrida:

Doggy AB

[omissis]

Parte recuxrida
D0Ogoy. AB, [omissis]
OBJETO

Viglacién'de.marca, etc.; actualmente, peticion de decision prejudicial al Tribunal
de Justicia de la Unién Europea

RESOLUCION RECURRIDA

Sentencia del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en
Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) de 16 de diciembre de 2022 [omissis] El
Patent- och marknadsoverdomstolen (Tribunal de Apelacién en Materia de
Patentes, Marcas y Mercantil) [dicta] la siguiente

RESOLUCION (que seré notificada el 20 de mayo de 2024)
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1.  El Patent- och marknadséverdomstolen ordena que se remita el asunto al
Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea para que este se pronuncie con
caracter prejudicial con arreglo al articulo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea y que se plantee al Tribunal de Justicia
una peticién de decision prejudicial conforme al anexo A del presente
escrito.

2.  El Patent- och marknadséverdomstolen suspende el procedimiento hasta que
el Tribunal de Justicia de la Unidon Europea se haya pronunciado con
carécter prejudicial.

Esta resolucion no es recurrible.

[omissis]

Objeto del procedimiento principal y hechos pertinentes

Las partes del procedimiento son Doggy AB (Doggy)wy Purefun Group AB
(Purefun).

Doggy es un fabricante de comida para perrosdy gatos y,'segun la descripcién del
negocio, la sociedad tiene por objeto, entre otras, cosas, fabricar y comercializar
alimentos y otros productos para animales'y desarrollar actividades compatibles.
Los alimentos se venden en tiendas y'en paginas web de distribuidores al por
menor.

Purefun es un distribuidortal*eor,menor de productos para propietarios de perros,
incluida comida y‘chucherias'para:perros. Realiza sus ventas a través de la pagina
web de la sociedad cuyo nembrede dominio es doggie.se.

Procedimiento anterel"Patent- och marknadsdomstolen

Ensnoviembre de 2021Doggy presentd una demanda contra Purefun ante el
Patent- ‘achymarknadsdomstolen. Por cuanto aqui interesa, en ese procedimiento
Daogoi. solicitéyal ‘6rgano jurisdiccional que prohibiera a Purefun usar el signo
DOGGIE en el trafico econdémico para la venta de alimentos para animales y otros
productes ‘ywaccesorios para animales, so pena de multa, y que condenara a
Purefun a\abonar a Doggy una indemnizacion de 150 000 coronas suecas (SEK),
mas intereses.

En apoyo de su demanda, en la medida en que resultara pertinente, Doggy
formulo, en esencia, las siguientes alegaciones. Doggy es titular, entre otras, de la
marca denominativa nacional DOGGY, registrada en la clase 31 para alimentos de
animales, y de la denominacién social Doggy AB. Purefun desarrolla sus
actividades utilizando el nombre de dominio doggie.se. Purefun comercializa y
vende varios productos y accesorios para perros, incluidos alimentos para
animales y mordedores. Desarrolla su negocio bajo el signo DOGGIE. Doggy no
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ha autorizado a Purefun para utilizar ese signo. Desde el punto de vista de la
demandante, existe identidad o, al menos, un grado de similitud muy alto entre,
por un lado, los bienes y servicios cubiertos por las marcas y la denominacion
social de Doggy vy, por otro lado, los servicios que Purefun ofrece bajo la marca
DOGGIE. Ademas, este ultimo signo es extremadamente similar a la marca y
denominacion social de Doggy. A su juicio, Purefun esté violando los derechos
exclusivos de Doggy sobre la marca y la denominacion social. En opinién de
Doggy, resulta razonable condenar a Purefun a pagar una indemnizacion de
150 000 coronas suecas por el uso de la marca y de la denominacion social.

Purefun rebatio las alegaciones de Doggy y su afirmacion de ‘que Purefun
estuviera violando sus marcas y denominacion social, toda vez,que,‘en‘epinion de
Purefun, los signos carecen de caracter distintivo. Segun Purefun, ‘el “earacter
distintivo es, en cualquier caso, muy débil. Ademas, la similitud entreslos hienes'y
la marca es limitada y no existe riesgo de confusion:iSegun, Purefun, las‘ventas
que se realizan en la pagina web doggie.se guardan fundamentalmente relacion
con productos para propietarios de perros distintos,devcomidayy ‘ehucherias para
Perros.

El Patent- och marknadsdomstolen estim¢ las pretensiones de Doggy. Dicho
tribunal considerdé que existia riesgo ‘de “eonfusion “entre las marcas y la
denominacion social de Doggy, por un lado, yehsigno de Purefun, por otro, y que
el uso [de ese signo] por parte de“Rurefun violaba los derechos de Doggy. En
opinién del Patent- och marknadsdomstolen, existen motivos para prohibir a
Purefun que utilice el signo yspara, condenarla al pago de una indemnizacion
razonable.

El Patent- och marknadsdomstelen examind, en primer lugar, si el signo de
Purefun podiaeconfundirse con la marca denominativa de Doggy y considerd que
asi era y coneluyo,, en,segundoglugar, que no habia ningn motivo para realizar
una apreciacion‘distinta en relacion con la denominacion social.

Procedimiento ante el Patent- och marknadséverdomstolen

Purefun ha, recurtido la sentencia del Patent- och marknadsdomstolen y ha
solicitado al ‘Patent- och marknadsGverdomstolen que desestime las pretensiones
desDoggyLas partes han repetido, en esencia, ante el 6rgano jurisdiccional de
apelagion, los mismos argumentos que formularon ante el tribunal de primera
instancia.

En el procedimiento ante el Patent- och marknadsdverdomstolen se han suscitado
cuestiones sobre la interpretacion del Derecho de la Union.
Disposiciones nacionales y de la Unidén Europea pertinentes

Derecho sueco
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La Varumarkeslagen (2010:1877) (Ley n.° 1877, de 2010 de Marcas; en lo
sucesivo, «Ley de Marcas»)

Esta Ley transpone, entre otras, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo,
«Directiva sobre Marcas»).

Con arreglo al articulo 8 del capitulo 1 de la Ley de Marcas, el titular de una
denominacion social o de otro nombre comercial tiene derechos exelusivos sobre
ese signo como signo comercial.

El articulo 10 del capitulo 1 de la Ley de Marcas dispone ademas que,ehderecho
exclusivo sobre un signo comercial con arreglo al articulo 8,dehcapitule, 1*de la
Ley de Marcas implica que ninguna persona distinta de sthtitular ‘puede utilizar,
sin el consentimiento de este, otro signo para bienestysservicios, en el tréafico
economico si este es idéntico o similar al primeroy seyusapara biengs o servicios
del mismo tipo o analogos, cuando exista riesgo, de‘eonfusidn, incluido el riesgo
de que el uso de ese signo genere la impresion de que existe, una asociacion entre
el usuario del signo y el titular del signo comercial.

De conformidad con el articulo 3 delcapitulo, 8 de la Ley de Marcas, previa
solicitud del titular de un signo@omerciahen el sentido del articulo 8, capitulo 1,
de la Ley de Marcas, los tribunales pueden prohibir a cualquier persona que haya
cometido una violacion de,marea que sigashaciéndolo so pena de multa.

En virtud del articulo»4"del _capitulo 8"de'la Ley de Marcas, toda persona que
infrinja una marcagdebe pagar tnasindémnizacion por su uso.

Lagen (2018:1653) omnforetagsnamn (Ley n.° 1653 de 2018 de Denominaciones
Sociales; en lossucesivoy «hevade’Denominaciones Sociales»)

Con arreglo alharticulo™d del capitulo 1 de la Ley de Denominaciones Sociales, la
denomipacion sogial hes el nombre bajo el que el empresario desarrolla su
actividad.xCon arreglo al parrafo tercero de dicho articulo, la expresion «nombre
comereial» “es “la’ mencion comdn para denominaciones sociales y signos
secundaries.

Segunsel articulo 2 del capitulo 1 de la Ley de Denominaciones Sociales, un
operador adquiere derechos exclusivos sobre una denominacién social mediante
su registro o su uso.

De acuerdo con el articulo 1 del capitulo 2 de la Ley de Denominaciones Sociales,
solo pueden registrarse denominaciones sociales que permitan distinguir la
actividad de su titular de la actividad de otras personas. El parrafo segundo de la
citada disposicion establece que, a la hora de apreciar el caracter distintivo de una
denominacion social, es preciso tener en cuenta la duracion y alcance de su uso.
Ademas, si la denominacion social consiste exclusivamente en una designacion
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general de la naturaleza de la actividad o de un producto o servicio que se ofrece
en relacion con esa actividad o si la denominacion social consiste Unicamente en
un nombre de un lugar de uso comdn u otra indicacion similar, no se considerara
que la denominacion social tiene, por si misma, caracter distintivo. Cuando la
denominacion social incluya una mencion tal como «sociedad de responsabilidad
limitada», «sociedad personalista» 0 «asociacion comercial», 0 una abreviacion de
esas menciones, esta debera ignorarse a la hora de apreciar el caracter distintivo.

Derecho de la Unién

Tratado de Funcionamiento de la Union Europea (TFUE)

Los articulos 34 TFUE y 35 TFUE prohiben entre los Estades miembros ‘las
restricciones cuantitativas a la importacion y a la exportaCién, asi, cemo ‘todastlas
medidas de efecto equivalente.

El articulo 36 TFUE establece que las disposicionestde les articulos 34 TFUE y
35 TFUE no seran obstaculo para las prohibiciones of restricciones a la
importacion o exportacion justificadas, ,entre “otras. cesas, por razones de
proteccion de la propiedad industrial y comercial.

Directiva sobre Marcas

De conformidad con su articulo 1, la Directiva sobre'Marcas se aplica a las marcas
de productos o de servicios{que, en, calidad devmarca individual, entre otras, haya
sido objeto de registro o de'solicCitud te registro en un Estado miembro.

El articulo 5, apartado 1, letrah), establece que se denegard el registro de una
marca 0, si esta estd ‘registrada,“podra declararse su nulidad cuando, por ser
idéntica o similar a la,marea anterior y por ser idénticos o similares los productos
0 servicios designades porambas marcas, exista por parte del pablico un riesgo de
confusion, que comprenda elriesgo de asociacion con la marca anterior.

Segumel articulons, apartado 4, letra a), cualquier Estado miembro podré disponer
queotro signo utilizado en el trafico econdmico impida el registro de una marca
posterior, siesessigno se adquirié con anterioridad a la fecha de la solicitud de
registre ‘de laymarca posterior y tal signo conceda a su titular el derecho de
prohibirila utilizacion de una marca posterior. El articulo 5, apartado 4, letra b),
inciso'iv), dispone ademas que el uso de una marca se puede prohibir en virtud de
un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a)
del apartado 4, y, en particular, en virtud de un derecho de propiedad industrial.

Con arreglo al articulo 10, apartado 1, el registro de una marca conferird a su
titular un derecho exclusivo sobre esta. De conformidad con el articulo 10,
apartado 2, letrab), el titular de dicha marca registrada estara facultado para
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econémico,
de cualquier signo en relacion con los productos o servicios, cuando el signo sea
idéntico o similar a la marca y se utilice en relacion con productos o servicios
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idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la
marca, si existe un riesgo de confusion por parte del puablico; el riesgo de
confusion comprende el riesgo de asociacién entre el signo y la marca. Asimismo,
segun el articulo 10, apartado 3, letra d), podra prohibirse, en virtud del aparado 2,
utilizar el signo como nombre comercial 0 denominacion social o parte de un
nombre comercial o0 una denominacion social.

De conformidad con el articulo 39, apartado 1, los productos y servicios para los
que se solicita el registro de la marca se clasificaran de conformidad con el
sistema de clasificacion establecido por el Arreglo de Niza frelativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el ‘Registrode las
Marcas, de 15 de junio de 1957. Ademas, segun el articule,39, apartado 2, el
solicitante identificard los productos y servicios para los que, se “solicita)la
proteccion de la marca con la suficiente claridad y precisién para‘permitingue-fas
autoridades competentes y los operadores econdmicos ‘determinen, sobre‘esa unica
base, el grado de proteccion perseguido.

Motivacion de la remisién por el Patent- ochhmarknadséverdomstolen de
cuestiones de interpretacion del Derecho.de la Unién

Proteccion cruzada

Con arreglo a la Ley de Marcas, eltitular, desuna denominacion social tiene
derechos exclusivos sobre<ese, signo como signo comercial. Eso significa, por
ejemplo, que la utilizacion de umsigne comercial que puede confundirse con una
denominacion socialgpuedesconstittir unatviolacion del derecho exclusivo sobre
esa denominacion, secial “con,arreglo al Derecho de marcas (la llamada
«proteccion cruzada»). ‘€on arreglo,al articulo 3 del capitulo 1 de la Ley de
Denominacién ‘Secialesy elntitularnde una marca u otro signo comercial también
tiene un dereche exclusivo'sobre el signo como nombre comercial.

Asi, cuando una parte“aduce que la utilizacion de un signo comercial viola la
pratecciomde marca que resulta del registro de una denominacién social, deben
aplicarse las'disposiciones de la Ley de Marcas a la cuestion de la violacion. La
L eyndeyMarcas sueca transpone la Directiva sobre Marcas. Aungue la normativa
en, materia,de denominaciones sociales no estd armonizada en el ambito de la
Unién derla misma manera que el Derecho de marcas, las cuestiones relacionadas
con las¢denominaciones sociales quedan asi comprendidas en el ambito de
armonizacién como consecuencia de la proteccién cruzada.

La Directiva sobre Marcas no contiene ninguna disposicion sobre proteccion
cruzada analoga al articulo 8 del capitulo 1 de la Ley de Marcas. Sin embargo, el
articulo 5, apartado 4, letraa), de la Directiva sobre Marcas dispone que los
Estados miembros pueden disponer que un nombre comercial (designado en la
Directiva como «otro signo utilizado en el trafico econémico») puede impedir el
registro de una marca posterior si dicho signo concede a su titular el derecho de
prohibir la utilizacion de una marca posterior. No obstante, la Directiva no
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especifica las condiciones en las que el titular de una denominacion social puede
prohibir el uso de un signo como marca comercial.

Derechos de marca derivados una denominacion social registrada

El registro de una denominacién social otorga autométicamente al titular de esa
denominacion proteccién como si se tratara de una marca registrada. Conforme a
la normativa nacional actualmente en vigor, ningin operador estd obligado a
utilizar su denominacion social como signo comercial para que este esté protegido
como tal. Asi, por ejemplo, aunque una denominacion social powhaya sido
utilizada en absoluto como signo comercial, su titular sigue estando pretegido
frente al uso por un tercero de un signo comercial que pueda,confundirse cen la
denominacion social. En tal caso, cabe afirmar que la proteceién se“aplica a\la
denominacion social como potencial signo comercial.

Sin embargo, los derechos de marca derivados_de unha_denominacion” social
registrada solo se aplican en el sector o ambito de“actividad que figura en la
descripcion de negocio que la sociedad haya registrado juntoconda denominacion
social. La actividad comercial debe consignarse conforme ‘a,su, naturaleza y debe
estar descrita y definida en términos ‘tan claros“gue“cualquiera que desee
informacion de la sociedad pueda enténderlascon facilidad. Por lo tanto, no basta
con indicar en la descripcion de negogtio, per ‘ejemplo, que la sociedad se va a
dedicar al comercio, sino que en esexcaso es preciseespecificar también el tipo de
productos que la sociedad /& ajcomercializar.! Por lo tanto, la sociedad debe
designar el sector o los seetores,en‘los que desarrollara su actividad. No obstante,
no hay ninguna otra exigeaciasen o que respecta a la presentacion de la
descripcion del nege@cio, ‘comoyun ‘sistema de clasificacion o los requisitos de
claridad y precisiomgue, se.aplicania las'marcas registradas.

Asi, cuandosse cempara, un signe comercial con una denominacion social, la
similitud ‘de 10s, biehesy yuservicios se determina en funcion de que el signo
comercial “sesapliquesa bienes y servicios relacionados con la descripcion del
negecio fegistrada juntoeon la denominacion social de que se trate. Toda vez que
no'se requiere que‘la,denominacion social se utilice como signo comercial, cabria
considerar ‘que,la disposicion sueca que recoge el articulo 8 del capitulo 1 de la
Ley de“Marcas confiere una proteccion de marca mayor mediante el registro de
una,deneminacion social que mediante el registro de una marca.

Como tampoco existe ningun sistema de clasificacion ni ningun requisito explicito
de claridad y precision en relacion con las descripciones del negocio, puede
ocurrir que, en una situacién en la que exista confusiéon, resulte dificil apreciar el
tipo de bienes o servicios que deben compararse para apreciar la similitud de
bienes y servicios. En tal caso, la apreciacion deber realizarse, en realidad, de
manera que los bienes y servicios se examinen en relacion con el sector en el que
se utiliza la denominacion social. Esa norma concreta referente a los derechos de
marca también es relevante a efectos del alcance de la proteccion que el Derecho
de marcas confiere a las denominaciones sociales y cabe considerar que implica
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que se obtiene mayor proteccién al amparo del Derecho de marcas mediante el
registro de una denominacién social que mediante el registro de una marca.

La exigencia referida al uso efectivo es un requisito material para obtener
proteccion de marca con arreglo a la Directiva. Por lo tanto, se suscita la cuestion
de si la Directiva se opone a una normativa nacional que concede proteccion de
marca a una denominacion social que no se utiliza como una indicacion del origen
de bienes y servicios. También se suscita la cuestion de si la proteccion de marca
puede extenderse al tipo de bienes y servicios que estan comprendidos en la
descripcion del negocio, pero no existe un uso efectivo de la denominagion en el
ambito al que se refiere la descripcion del negocio.

Esa norma nacional podria, en principio, permitir eludir el requisito de,indicar de
manera clara y precisa el tipo de bienes y servicios para les que“se solicitala
proteccion de marca. Asi, un Estado miembro que cenceda a.un\operador una
proteccion de marca de mayor alcance o en condicienes distintas a las‘previstas en
la Directiva sobre Marcas podria generar para_ otres operadores obstaculos en la
venta transfronteriza de sus bienes y servictes ah poderse invocar que han
infringido derechos de marca en un Estade»miembgo que ne, estan basados en el
Derecho de la Union. De este modo, ello“puede afectar ada libre circulacion de
bienes y servicios. Eso suscita la cuestionsde si'ina norma nacional que se aparta
de la Directiva sobre Marcas, como en el presente asunto, genera obstaculos para
que los operadores puedan operar desformatransfronteriza.

Para que el Patent- och marknadséverdomstolen pueda emitir su fallo, necesita
que se responda a las cuestiones prejudicialgs que constan a continuacion.

Cuestiones prejudicialeside interpretacion

Las cuestioneswprejudiciales guardan relacion con la interpretacion de la Directiva
sobre Marcas.y son las Siguientes.

2, A la luz del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y del
principio fundamental de libre circulacion de bienes y servicios con
arregla al Derecho de la Union ¢es compatible con las disposiciones de
la 'Directiva sobre Marcas, en particular con sus articulos 1 y 5,
apartado 4, un sistema establecido por el Derecho nacional en virtud
del cual un derecho anterior sobre una denominacion social puede
servir de base para prohibir la utilizacion de un signo comercial
posterior en todo el &mbito de actividad para que el que se ha
registrado la denominacién social, sin que se exija que esa
denominacion social haya sido utilizada para diferenciar productos o
servicios?

2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestion prejudicial, ¢es
compatible con la Directiva sobre Marcas y con el Derecho de la
Unidn en general que una denominacion social que, en si misma, se
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utiliza como signo para diferenciar determinados tipos de bienes y
servicios en el &mbito de actividad para el que se registro la
denominacion social sirva como fundamento para prohibir el uso de un
signo comercial posterior en relacion con tipos de bienes o servicios
distintos de aquellos para los que se utiliza la denominacion social

como signo?

[omissis]



