COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 3 de junio de 2010*

En el asunto C-127/09,

que tiene por objeto una peticién de decisién prejudicial planteada, con arreglo al ar-
ticulo 234 CE, por el Oberlandesgericht Niirnberg (Alemania), mediante resoluciéon
de 31 de marzo de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de abril de 2009, en el
procedimiento entre

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Simex Trading AG,

* Lengua de procedimiento: aleman.
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SENTENCIA DE 3.6.2010 — ASUNTO C-127/09

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, la Sra. C. Toader y los
Sres. C.W.A. Timmermans (Ponente), P. Karis y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villaldn;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Coty Prestige Lancaster Group GmbH, por los Sres. C. Lehment y
U. Hildebrandt, Rechtsanwilte;

— en nombre de Simex Trading AG, por el Sr. E. Stolz, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente,
asistida por la Sra. M. Russo, avvocato dello Stato;

— ennombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
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— ennombre de la Comision de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krdmer, en
calidad de agente;

vista la decisién adoptada por el Tribunal de Justicia, oido el Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

La peticién de decision prejudicial tiene por objeto la interpretacion del articulo 13,
apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) y del articulo 7, apartado 1, de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versién modificada por el Acuerdo sobre el Es-
pacio Econémico Europeo de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo,
«Directiva 89/104»).

Dicha peticién se presentd en el marco de un litigio entre Coty Prestige Lancaster
Group GmbH (en lo sucesivo, «Coty Prestige»), con domicilio social en Mainz (Ale-
mania), y Simex Trading AG (en lo sucesivo, «Simex Trading»), con domicilio social
en Appenzell (Suiza), que dio lugar a una accién de cesacion entablada por Coty Pres-
tige contra Simex Trading, basada en la alegacion de que esta ultima, al comercializar
productos de perfumeria en Alemania, viola los derechos inherentes a algunas marcas
comunitarias e internacionales de las que Coty Prestige es titular o derechohabiente.
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Marco juridico

Derecho de la Unién

El articulo 13 del Reglamento n° 40/94, con la rubrica «Agotamiento del derecho
conferido por la marca comunitaria», establece en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su titular prohibir el
uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por
el titular o con su consentimiento.»

El articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versidn inicial, disponia:

«El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir el uso de la mis-
ma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular
0 con su consentimiento.»

De conformidad con el articulo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Eco-
némico Europeo, en relacién con el anexo XVII, apartado 4, de este Acuerdo, apar-
tado 1, de la Directiva 89/104, segtin su version inicial, fue modificado a efectos de
dicho Acuerdo, sustituyéndose la expresidn «en la Comunidad» por los términos «en
una Parte Contratante».
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Derecho nacional

El articulo 24, apartado 1, de la Markengesetz (Ley sobre protecciéon de marcas y
demas signos distintivos) de 25 de octubre de 1994 (BGBI. 1994 I, p. 3082) dispone:

«El titular de una marca o de una denominacién comercial no tendra derecho a prohi-
bir a un tercero la utilizacién de esa marca o denominacién comercial para productos
que hayan sido comercializados en Alemania, en otro Estado miembro de la Unién
Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
con dicha marca o denominacién comercial por el titular o con su consentimiento.»

Litigio principal y cuestion prejudicial

Coty Prestige fabrica y distribuye productos de perfumeria con sus propias marcas,
como Lancaster y Joop!, asi como con marcas de terceros, como Davidoff, Jil Sander,
Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard y Vivienne
Westwood.

Con dichas marcas, que han sido objeto de registros comunitarios e internaciona-
les, Coty Prestige comercializa sus productos en todo el orbe mediante un sistema
de distribucién selectiva, designdndose generalmente a sus distribuidores como
«depositarios».
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El articulo 5 del contrato tipo celebrado por Coty Prestige con cada uno de sus depo-
sitarios estd redactado del siguiente modo:

«5. 1. Dentro de los limites de lo econdmicamente aceptable, [Coty Prestige] sos-
tendrd de mdltiples formas los esfuerzos de venta del depositario. Las cuestiones de
detalle se resolveran puntualmente mediante acuerdo entre las partes.

5. 2. [Coty Prestige] podra igualmente poner de forma gratuita a disposicion del
depositario articulos de decoracion y otros materiales publicitarios. Excepto en el
supuesto de que deba ser entregado al consumidor, dicho material seguird siendo
propiedad de [Coty Prestige], la cual podra reclamarlo en todo momento.

5. 3. El depositario deberd utilizar el material publicitario que [Coty Prestige] haya
puesto a su disposicién unicamente con una finalidad promocional. Se prohibe al
depositario explotar dicho material con cardcter comercial, [...], en particular, ven-
diendo muestras, probadores o miniaturas.»

Simex Trading, que no forma parte de la red de depositarios de Coty Prestige, comer-
cializa principalmente productos de perfumeria.

El 26 de septiembre de 2007, Coty Prestige recibid dos frascos, conocidos como «pro-
badores», que contenian perfume de la marca Davidoff Cool Water Man, procedente
de una compra, realizada a modo de prueba, en una tienda de la cadena Sparfiimerie
situada en Ingolstadt (Alemania).
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Los probadores de que se trata son frascos originales que contienen perfume igual-
mente original, los cuales carecen no obstante del sistema de cierre original y con-
tienen la indicacién «prueba». El envasado de los probadores difiere del relativo a
las mercancias originales en cuanto, por una parte, estd formado por un embalaje de
cartén blanco en el que figuran en caracteres negros las menciones que aparecen ge-
neralmente en colores en el embalaje original. Por otra parte, la indicacién «prueba»
figura en la parte frontal del embalaje de los probadores y una de sus partes laterales
contiene la indicacién «prohibida su ventax.

Los nimeros de fabricacién de los probadores obtenidos el 26 de septiembre de 2007
permitieron a Coty Prestige comprobar que los ejemplares de que se trata habian sido
entregados en julio de 2006 a uno de sus depositarios establecido en Singapur.

Posteriormente, un operador de la cadena Sparfimerie informé a Coty Prestige de
que se habia procurado los ejemplares referidos de Simex Trading para el principal
punto de venta de dicha cadena en Nuremberg, exhibiendo algunas facturas en apoyo
de esta afirmacion.

Sobre la base de las comprobaciones realizadas con motivo de dicha compra y de
otra compra efectuada a modo de prueba de un probador inicialmente entregado en
el Préximo Oriente, Coty Prestige entablé ante los érganos jurisdiccionales alemanes
una accion de cesaciéon contra Simex Trading, alegando que los probadores de que se
trata fueron comercializados por primera vez en la Comunidad o en el Espacio Eco-
némico Europeo (EEE) sin el consentimiento del titular de la marca.

Simex Trading solicité que se desestimara dicha accién, sosteniendo que se habia
agotado el derecho derivado de la marca en lo tocante a los probadores de que se trata
en la medida en que habian sido comercializados en el EEE con el consentimiento del
titular de la marca.
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Coty Prestige replicé que no se habia dado ninguna comercializacién de los referidos
productos por iniciativa suya ni con su consentimiento. Sefial6 que los perfumes,
incluidos los probadores, se habian suministrado exclusivamente a sus depositarios.
Agregd que, sin embargo, en los contratos otorgados con éstos, Coty Prestige se habia
reservado la propiedad de los probadores. Afirmé que se trataba ademdas de material
publicitario que, como tal, no va destinado a los consumidores, lo cual explica, a su
juicio, el motivo por el cual se indica claramente en los probadores que su venta esta
prohibida.

El Landericht Niirnberg-Fiirth (tribunal regional de Niirnberg-Fiirth) desestim¢6 la
demanda de Coty Prestige, por considerar que se habia agotado el derecho derivado
de la marca en lo que a los probadores controvertidos se refiere, aunque éstos contu-
vieran la indicacion de que su venta se halla prohibida.

Senalé que, en efecto, toda vez que Coty Prestige pone los probadores en poder de
los depositarios con la autorizacién de consumir la totalidad del perfume que contie-
nen, se cede la facultad de disposicién efectiva sobre tales productos y, por lo tanto,
éstos son comercializados, en el sentido del articulo 7 de la Directiva 89/104 y del
articulo 13 del Reglamento n° 40/94.

Segun dicho 6rgano jurisdiccional, no puede restringirse el principio de agotamiento
ni hacer que éste sea inaplicable mediante restricciones contractuales. Sostiene que el
incumplimiento por parte de un depositario del contrato que ha celebrado con Coty
Prestige sélo afecta a las relaciones contractuales entre los operadores interesados.
Afirma que, por lo demds, la reserva de propiedad carece de pertinencia por cuanto,
segun manifiesta, el agotamiento exige Unicamente la transmisién de la facultad de
disposicidn efectiva.

En sede de apelacion, el Oberlandesgericht Niirnberg estima que existen serias dudas
en cuanto a la procedencia de la tesis sostenida por el tribunal de primera instancia.
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Segtn el 6rgano jurisdiccional remitente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
y, en particular, de la sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (C-16/03,
Rec. p. I-11313), se desprende que los criterios fundamentales que subyacen al con-
cepto de «comercializacién», en el sentido del articulo 7, apartado 1, de la Directiva
89/104 y del articulo 13, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, son la cesi6n de la fa-
cultad de disposicién sobre la mercancia y la realizacién de su valor econémico.

Matiza que, con todo, la particularidad del asunto principal radica en el hecho de que,
debido a las estipulaciones contractuales, los probadores siguen siendo propiedad del
titular de la marca, y que sélo su contenido se pone a disposicion de los depositarios
para ser consumido, pero no para ser vendido. Agrega que, debido a las menciones
que figuran en los probadores y en sus envases, los adquirentes saben que los proba-
dores no van destinados a la venta, por lo que queda excluida la posibilidad de una
adquisicion por terceros de buena fe.

Senala que, por lo tanto, en tales circunstancias, el depositario ostenta tan sélo una
facultad de disposicién limitada sobre los probadores. Observa que, por lo demas, el
titular de la marca no puede haber realizado el valor econémico de los productos ya
que la venta de éstos no estd prevista.

El érgano jurisdiccional remitente observa ademds que el verdadero objeto de la
puesta a disposicién de los probadores es la promocién. Afirma que, por lo demas,
esto se deriva claramente de las indicaciones que figuran en el envasado exterior y en
el frasco. Afirma que, ahora bien, en las circunstancias a que se refiere Coty Prestige
en su accion de cesacion, no se cumple dicha finalidad, ya que no se pusieron los
probadores a disposicidn de los clientes para que éstos pudieran probar su contenido,
dado que fueron vendidos a terceros incumpliendo el contrato celebrado con el per-
tinente depositario.
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En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Niirnberg decidi6 suspender el curso
de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestién prejudicial:

«¢Engloba el concepto de comercializacidn, en el sentido del articulo 13, apartado 1,
del Reglamento n° 40/94 y del articulo 7 de la Directiva 89/104, la entrega —sin trans-
misién de propiedad y con la prohibicién de venta— de “probadores de perfume” a
intermediarios vinculados por un contrato con el fin de que sus clientes potenciales
puedan probar su contenido, cuando se sefiala la prohibicién de venta en los produc-
tos, el fabricante/titular de la marca puede en todo momento retirar tales productos
en virtud del contrato y la presentacién de éstos se distingue claramente, por una
mayor simplicidad, de la relativa a la mercancia habitualmente comercializada por el
fabricante/titular de la marca?»

Sobre la cuestion prejudicial

Segtn jurisprudencia consolidada, los articulos 5 a 7 de la Directiva 89/104 efec-
tdan una total armonizacién completa de las normas relativas a los derechos confe-
ridos por la marca y de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares
de marcas en la Unién (véase, en particular, la sentencia de 15 de octubre de 2009,
Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C-324/08, Rec. p. I-10019, apartado 20 y
jurisprudencia alli citada).

En particular, el articulo 5 de la citada Directiva confiere al titular de la marca un
derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero
importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos
o conservarlos a tal fin. El articulo 7, apartado 1, de la misma Directiva establece
una excepcion a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuan-
do los productos se hayan comercializado en el EEE por el propio titular o con su
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consentimiento (véase, en particular, la sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel
y otros, antes citada, apartado 21 y jurisprudencia alli citada).

La extincién del derecho exclusivo resulta ya del consentimiento del titular a una
comercializacion en el EEE, manifestado de forma expresa o tdcita, ya de la comer-
cializacién en el EEE por el propio titular o por un operador vinculado a él econé-
micamente, como, en particular, un licenciatario. Por lo tanto, el consentimiento del
titular o la comercializacion en el EEE por éste o por un operador que se halle vincu-
lado econémicamente al mismo, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo,
constituyen, cada uno de ellos, un elemento determinante de la extincion del referido
derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q,
C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 34; de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec.
p. 1-3421, apartado 43, y Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada,
apartado 24 y jurisprudencia alli citada).

Para garantizar la proteccién de los derechos conferidos por la marca haciendo po-
sible la comercializacién posterior de los productos designados con una marca sin
que el titular de ésta pueda oponerse a ello, es esencial que éste pueda controlar la
primera comercializacion de esos productos en el EEE, con independencia de que
éstos hayan sido objeto eventualmente de una primera comercializacion fuera de di-
cha zona, ya que tal comercializacién no produce ningin efecto extintivo a efectos
del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, por todas, la
sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartados 31 y 32,
asi como la jurisprudencia alli citada).

Ademds, los derechos conferidos por la marca sélo se agotan respecto de los ejem-
plares del producto que hayan sido objeto de una primera comercializacién en el EEE
por el propio titular o con su consentimiento. En cambio, con respecto a otros ejem-
plares del mismo producto que no hayan sido objeto de tal primera comercializacién
en el EEE, el titular siempre puede prohibir la utilizacién de la marca en méritos
del derecho exclusivo que le confiere la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la
sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. 1-4103,
apartados 19y 20).
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En el asunto principal se plantea la cuestién de si, en las circunstancias del caso de
autos, los productos controvertidos, es decir, los probadores de perfume que Coty
Prestige pone a disposicién de sus depositarios en virtud de un contrato de distri-
bucién selectiva, han sido objeto de una primera comercializacién en el EEE por el
propio titular o por un tercero, pero con el consentimiento del titular.

Contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia Peak Holding, antes citada, el
asunto principal del que trae causa el caso de autos no se refiere a la cuestién de si
determinados actos que afectan a productos designados con una marca, siempre que
se efecten en el EEE por el titular de esa marca o un operador vinculado econémi-
camente con él, pueden calificarse de «comercializacién», en el sentido del articulo 7,
apartado 1, de la Directiva 89/104. Por lo tanto, carecen de pertinencia en circunstan-
cias como las del referido asunto principal las conclusiones relativas al concepto de
comercializacion derivadas de dicha sentencia.

En efecto, en el asunto principal, como se desprende de la resolucién de remision, el
acto que debe calificarse de primera comercializacién en el EEE de los productos con-
trovertidos para los cuales se invoca el agotamiento de los derechos conferidos por la
marca no lo realizé el titular de la marca ni un operador econémicamente vinculado a
éste, sino un tercero, por cuanto es pacifico que el primer acto de comercializacién en
el EEE de los probadores controvertidos en el asunto principal consiste en la venta en
Alemania por Simex Trading a favor de la cadena Sparfiimerie de probadores impor-
tados por Simex Trading, que tal sociedad obtuvo de un depositario de Coty Prestige
establecido en Singapur.

Por otra parte, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en los apartados 30
y 31 de la presente sentencia, no puede considerarse comercializacién, en el sentido
del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, de los productos controvertidos en
el asunto principal, respecto a los que se invoca el agotamiento de los derechos con-
feridos por la marca, el suministro inicial por Coty Prestige de ejemplares de dichos
productos a su depositario establecido en Singapur ni el suministro por Coty Prestige
a sus depositarios establecidos en el EEE de otros ejemplares de ese mismo producto.

I - 4978



36

37

38

39

COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP

Teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sen-
tencia, de lo anteriormente senalado se desprende que, en un contexto como el rela-
tivo al asunto principal, el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca
s6lo puede resultar de su eventual consentimiento, manifestado de forma expresa o
tdcita, a una comercializacién en el EEE por un tercero de los productos controver-
tidos. Por lo tanto, en tal contexto, el elemento determinante que puede generar la
extincion del derecho exclusivo se refiere a tal consentimiento, que equivale a una
renuncia del titular de la marca a su derecho exclusivo.

A este respecto, debe recordarse que, incluso en los supuestos en que la primera co-
mercializacion de los productos de que se trate en el EEE se haya efectuado por un
sujeto que no tenga ningin vinculo econdémico con el titular de la marca y a falta de
consentimiento expreso de éste, la voluntad de renunciar al derecho exclusivo previs-
to en el articulo 5 de la Directiva 89/104 puede deducirse de un consentimiento técito
de dicho titular (véase la sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes
citada, apartado 19 y jurisprudencia alli citada).

Se desprende efectivamente de la jurisprudencia que, si bien tal voluntad resulta nor-
malmente de una formulacién expresa del consentimiento, no cabe excluir que, en
determinados casos, pueda resultar implicitamente de elementos y circunstancias
anteriores, concomitantes o posteriores a la comercializacion fuera del EEE o en el
interior de dicha zona, que, apreciados por el juez nacional, revelen también con cer-
teza la renuncia del titular a su derecho (sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino
Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 46).

A este respecto, en el apartado 60 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes
citada, el Tribunal de Justicia declar6 igualmente que un consentimiento tacito no
puede resultar:

— de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores suce-
sivos de productos comercializados fuera del EEE su oposicidn a la comercializa-
cién en el EEE;
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— de que los productos no lleven indicaciones de la prohibicién de comercializacién
en el EEE;

— de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos de-
signados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, segtn la ley
aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de
tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a co-
mercializar posteriormente los productos en el EEE.

Ademads, en el apartado 66 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaré que,
por lo que respecta al agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, no
resulta pertinente:

— que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga
conocimiento de la oposicién del titular a su comercializacién en el EEE o a su
comercializacién en este mercado por operadores que no sean distribuidores
autorizados, o

— que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus pro-
pios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposicién, aunque ha-
yan sido informados de ella por el titular de la marca.

Si bien incumbe, por lo tanto, al érgano jurisdiccional remitente apreciar, con respec-
to a los elementos recordados en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia si, en
el asunto principal, se da el consentimiento del titular de la marca a una comerciali-
zacién en el EEE, manifestado de forma expresa o tdcita, debe sefialarse que, en un
contexto como el del presente asunto, algunos elementos y circunstancias que deben
tenerse en cuenta para determinar si puede inferirse un consentimiento técito del
titular no militan en favor de una renuncia efectiva de éste a su derecho exclusivo
previsto en el articulo 5 de la Directiva 89/104-.
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En efecto, de los elementos contenidos en la resolucién de remisién resumidos en el
apartado 12 de la presente sentencia se desprende que los productos controvertidos
en el asunto principal son frascos de perfume presentados en un envase que contiene,
ademads de la mencién «prueba», la indicacién «prohibida su venta».

En la medida en que tal indicacién refleja claramente la voluntad del titular de la
marca de que se trate de que los productos designados con ésta no sean objeto de
venta alguna, ni fuera del EEE ni dentro de dicha zona, constituye, de por si, y a falta
de elementos probatorios en sentido contrario, un elemento decisivo que se opone a
que se infiera la existencia de un consentimiento del titular a la comercializacién en el
EEE, en el sentido del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

Por otra parte, si bien, teniendo en cuenta concretamente el alcance de la demanda
reconvencional presentada por Simex Trading en el asunto principal, la peticién de
decisién prejudicial debia entenderse en el sentido de que, ademas del supuesto des-
crito en el apartado 34 de la presente sentencia, engloba asimismo el de un suministro
inicial por Coty Prestige de los probadores controvertidos en el asunto principal a
uno de sus depositarios establecidos en el EEE, se plantea la cuestion de si este sumi-
nistro debe calificarse de «comercializacién», en el sentido del articulo 7, apartado 1,
de la Directiva 89/104.

Pues bien, la indicacién «prohibida su venta», tal como figura en los envases de los
frascos de perfume controvertidos en el asunto principal, excluye tal calificacién, por
cuanto, como ya se ha sefialado en el apartado 43 de la presente sentencia, refleja
claramente la voluntad del titular de la marca de que se trata de que los productos
designados con ésta no sean objeto de venta alguna ni fuera del EEE ni dentro de
dicha zona.
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Teniendo en cuenta que el texto del articulo 13, apartado 1, del Reglamento n° 40/94
es esencialmente idéntico al del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, a excep-
cién de la definicién del territorio en el que debe tener lugar la comercializacién, cir-
cunstancia que, no obstante, carece de pertinencia en un contexto como el del asunto
principal, y toda vez que no existen otros elementos contextuales o relacionados con
el objetivo de dichas disposiciones que exijan una interpretacién distinta de éstas,
debe estarse a la interpretacion del articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104,
realizada en la presente sentencia, para dar una respuesta a la cuestién prejudicial
planteada asimismo respecto al articulo 13, apartado 1, del Reglamento n°® 40/94.

Considerando lo que precede, debe responderse a la cuestion planteada que, en cir-
cunstancias como las del asunto principal, el articulo 13, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94 y el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el
sentido de que tnicamente tiene lugar el agotamiento de los derechos conferidos por
la marca si, segln una apreciacién que corresponde al 6rgano jurisdiccional remiten-
te, puede inferirse el consentimiento expreso o tacito del titular de ésta a una comer-
cializacion en la Comunidad o en el EEE, respectivamente, de los productos respecto
a los cuales se invoca ese agotamiento.

En circunstancias como las del asunto principal, en las que la entrega de «probadores
de perfume» a los intermediarios vinculados contractualmente con el titular de la
marca, para que sus clientes puedan probar el contenido, se produce sin transmi-
sién de propiedad y con prohibicion de venta, en las que el titular de la marca puede
en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentacién de éstos se
distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a dispo-
sicion de esos intermediarios por el titular de la marca, el hecho de que tales proba-
dores sean frascos de perfume que contienen las menciones «prueba» y «prohibida su
venta», se oponen a que se reconozca tacitamente el consentimiento del titular de la
marca a su comercializacidn, a falta de todo elemento probatorio en sentido contra-
rio, cuya apreciacidn corresponde al érgano jurisdiccional remitente.
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el cardcter de
un incidente promovido ante el érgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste re-
solver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

En circunstancias como las del asunto principal, el articulo 13, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria, y el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproxi-
macion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en
su version modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, de
2 de mayo de 1992, deben interpretarse en el sentido de que tinicamente tiene
lugar el agotamiento de los derechos conferidos por la marca si, segtin una apre-
ciacion que corresponde al organo jurisdiccional remitente, puede inferirse el
consentimiento expreso o tacito del titular de ésta a una comercializacion en la
Comunidad Europea o en el Espacio Econémico Europeo, respectivamente, de
los productos de que se trate respecto a los cuales se invoque dicho agotamiento.

En circunstancias como las del asunto principal, en las que la entrega de «pro-
badores de perfume» a los intermediarios vinculados contractualmente con el
titular de la marca, para que sus clientes puedan probar su contenido, se produce
sin transmision de propiedad y con prohibicion de venta, en las que el titular
de la marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la
presentacion de éstos se distingue claramente de la de los frascos de perfume
habitualmente puestos a disposicion de esos intermediarios por el titular de la
marca, el hecho de que tales probadores sean frascos de perfume que contienen
las menciones «prueba» y «prohibida su venta», se oponen a que se reconozca
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tacitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercializacion, a
falta de todo elemento probatorio en sentido contrario, cuya apreciacion corres-
ponde al érgano jurisdiccional remitente.

Firmas
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