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I. Introduccién

1. Desde Viena, el Oberster Patent- und
Markensenat, 6rgano administrativo
supremo austriaco que conoce de algunos
litigios en materia de patentes y marcas, ha
sometido a este Tribunal de Justicia dos
cuestiones grejudiciales de la Directiva
89/104/CEE.

2. El contencioso versa sobre la obligacién
de uso de la marca en dos de sus vertientes:
por un lado, la del comienzo del plazo
durante el que tal obligacién permanece en
suspenso tras el registro del signo y, por otro
lado, la de las causas que justifican esa
inactividad durante mas de cinco anos,
enervando los derechos de terceros para
instar la caducidad del emblema tanto
tiempo inutilizado.

1 — Lengua original: espafiol.

2 — Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1).

3. La solucién que se aporte requiere la
exégesis, por primera vez, de ciertas expre-
siones contenidas en los articulos 10, apar-
tado 1, y 12, apartado 1, de la citada Directiva
comunitaria. No obstante, como el érgano
remitente debuta en la bisqueda del auxilio
judicial del articulo 234 CE y no pertenece a
la estructura judicial austriaca, el examen de
fondo de las preguntas ha de ir precedido de
un andlisis sobre su aptitud para recabar la
ayuda hermenéutica.

II. El marco juridico

A. La Directiva 89/104

4. El apartado 1 del articulo 10 de esta
Directiva, bajo la rdbrica «Uso de la marca»,
prescribe:

«1. Si, en un plazo de cinco afios contados a
partir de la fecha en la que haya terminado el
procedimiento de registro, la marca no
hubiere sido objeto de un uso efectivo por
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parte del titular en el Estado miembro de que
se trate, para los productos o servicios para
los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere
sido suspendido durante un plazo ininte-
rrumpido de cinco afios, la marca quedara
sometida a las sanciones previstas en la
presente Directiva salvo que existan causas
que justifiquen la falta de uso.»

5. Al armonizar la caducidad de los signos
registrados, el articulo 12, apartado 1, de la
Directiva dispone:

«1. Podra ser declarada la caducidad de una
marca si, dentro de un periodo ininterrum-
pido de cinco afios, no hubiere sido objeto en
el Estado miembro de que se trate de un uso
efectivo para los productos o servicios para
los que esté registrada, y si no existieren
causas que justifiquen la falta de uso; [...]»

B. La Ley austriaca de marcas

6. Con arreglo al articulo 33a, apartado 1, de
la Markenschutzgesetz (Ley austriaca de
marcas),®> cualquier persona puede solicitar
la cancelacion de un signo registrado en

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBL. 260/1970, dltima modifica-
cién en BGBI, I 151/2005.
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Austria durante cinco anos o, conforme al
articulo 2, apartado 2, protegido en dicho
Estado, cuando ni el titular ni un tercero con
su consentimiento lo hubiesen utilizado de
un modo distintivo dentro del Estado para
los productos o los servicios para los que se
inscribio, en los cinco afios anteriores al dia
de la solicitud (articulo 10a de la Ley),
siempre que el titular no justifique la falta
de uso.

7. El articulo 2, apartado 2, de la misma
norma extiende la aplicacién, por analogia, a
los derechos de marca adquiridos en virtud
de acuerdos internacionales para el territorio
de la Republica de Austria.

8. Por consiguiente, segin el érgano remi-
tente, del articulo 33a, apartado 1, en
relacién con el articulo 2, apartado 2, ambos
de la Markenschutzgesetz, se desprende que,
para los simbolos internacionales amparados
en Austria, el plazo de cinco afios se
computa desde el inicio del periodo de tutela.

C. Derecho internacional

9. Entre los tratados multilaterales relevan-
tes para el reenvio prejudicial figuran el
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Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial («Convenio de Paris»), *
el Arreglo de Madrid sobre el Registro
Internacional de Marcas («Arreglo de
Madrid») ® y el Acuerdo sobre los aspectos
de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio («<ADPIC»).®

10. El articulo 5, C, apartado 1, del Convenio
de Paris estipula:

«Si en un pais fuese obligatoria la utilizacién
de la marca registrada, el registro no podra
ser anulado sino después de un plazo
equitativo, siempre que el interesado no
justifique las causas de su inaccién.»

11. Por su parte, el Arreglo de Madrid sienta
en el articulo 4 el principio de la igualdad de
proteccion de las marcas internacionales con
las nacionales en los paises a los que se
promueva su registro en la Oficina Interna-
cional. En el articulo 5 concede a las

4 — Firmado en la capital francesa el 20 de marzo de 1883,
revisado por ultima vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979.

5 — Aprobado en la capital de Espaiia el 14 de abril de 1891,
version actual tras la revisién de Estocolmo el 14 de julio de
1967 y las modificaciones introducidas el 28 de septiembre
de 1979.

6 — Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-
1994) — Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacién Mundial del Comercio, celebrado en Marrakech,
Marruecos, el 15 de abril de 1994 — Anexo 1C — Comercio —
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (OMC) (DO L 336,
p. 214).

administraciones nacionales el derecho a
denegar ese amparo en las condiciones
estipuladas en el Convenio de Paris (apar-
tado 1) en el plazo seiialado por su
legislacién, que no ha de superar un ano
(apartado 2).

12. Por dltimo, el articulo 19 del ADPIC se
refiere a la obligaciéon de uso en estos
términos:

«1) Si para mantener el registro se exige el
uso, el registro sélo podra anularse después
de un periodo ininterrumpido de tres afios
como minimo de falta de uso, a menos que el
titular de la marca de fibrica o de comercio
demuestre que hubo para ello razones
vélidas basadas en la existencia de obsticulos
a dicho uso. Se reconocerdn como razones
vélidas de falta de uso las circunstancias que
surjan independientemente de la voluntad
del titular de la marca y que constituyan un
obsticulo al uso de la misma, como las
restricciones a la importacién u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o
servicios protegidos por la marca. [...]»

IIL. El litigio principal y las cuestiones
prejudiciales

13. A partir de 1973 Lidl se dedica a la
explotacion de una cadena de supermerca-
dos en Alemania, comercializando platos
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precocinados de la marca «Le Chef DE
CUISINE» exclusivamente en sus autoservi-
cios. Aparece como titular de ese signo
figurativo y denominativo, inscrito para las
clases 29 y 30 del Arreglo de Niza,” que goza
de proteccién desde el 8 de julio de 1993 en
Alemania y desde el 12 de octubre de 1993
en Austria, si bien en este pais como simbolo
internacional. La publicacién en el registro
internacional incluye la observacion:

«Fecha de registro segun la regla 17.1) del
Reglamento de ejecucién de 22 de abril de
1988: 2 de diciembre de 1993».°

14. Lidl inauguré su primer local en Austria
el 5 de noviembre de 1998, después de
debatir dentro de la empresa la configura-
cién de los productos, buscar la aquiescencia
de sus suministradores y almacenar los
alimentos que le fueron entregados.

15. El 13 de octubre de 1998 el Sr. Hiupl
inst6 la cancelacién de la marca controver-
tida para el territorio austriaco por falta de
uso, conforme al articulo 33a de la referida
Markenschutzgesetz, alegando que el plazo
de cinco afios habia comenzado el 12 de
octubre de 1993, al abrirse el periodo de
proteccion. Adujo que Lidl no habia utili-

7 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de
junio de 1957, revisado y modificado.

8 — En francés en el texto original.
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zado la marca litigiosa en ese Estado dentro
de tal plazo.

16. La compaiiia alemana solicité la desesti-
macién de esa peticion de cancelacion,
fundandose en que el cémputo de los cinco
afos habia empezado el 2 de diciembre de
1993, por lo que no finalizaba hasta el 2 de
diciembre de 1998. Indicé también que en
esta ultima fecha ya habia puesto a la venta
productos con el signo litigioso en su primer
supermercado austriaco. Afadié que desde
1994 habia planeado expandir su negocio en
Austria, pero la inauguracién de las nuevas
tiendas se habia retrasado por «impedimen-
tos burocraticos».

17. La Divisién de anulacién de la Oficina
nacional de patentes y marcas declaré la
invalidez del emblema controvertido para el
territorio austriaco desde el 12 de octubre
de 1998.

18. Lidl impugné esa resolucién ante el
Oberster Patent- und Markensenat que, ante
las dudas interpretativas que le suscitaba la
normativa nacional en contraste con la
comunitaria, resolvié dirigir al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas las
siguientes cuestiones prejudiciales, de con-
formidad con el articulo 234 CE:

«1) ;Ha de interpretarse el articulo 10,
apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE
en el sentido de que la expresién “fecha
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en la que haya terminado el procedi-
miento de registro” se refiere al inicio
del periodo de proteccion?

2) Debe entenderse el articulo 12, apar-
tado 1, de la Directiva 89/104/CEE en el
sentido de que existen causas que
justifican la falta de uso de la marca en
el supuesto de que la realizacién de la
estrategia empresarial que se propone
su titular se retrase, por causas ajenas a
la empresa, o de que el duefio del signo
esté obligado a modificar su estrategia
empresarial para utilizar la marca a
tiempo?»

IV. El procedimiento ante el Tribunal de
Justicia

19. La resolucion de remisién de las cues-
tiones referidas tuvo entrada en la Secretaria
de este Tribunal de Justicia el 10 de junio
de 2005.

20. Han presentado observaciones escritas,
dentro del plazo seialado en el articulo 23
del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el
Sr. Haupl, la sociedad Lidl, los Gobiernos
francés y austriaco, as{ como la Comisién,
habiendo formulado todos, con excepcion
del Gobierno austriaco, sus alegaciones
orales en el acto de la vista, celebrado el
pasado 21 de septiembre de 2006.

V. Andlisis de las cuestiones prejudiciales

A. Duda preliminar: su admisibilidad

21. Conviene poner de relieve que, en las
observaciones escritas, no se ha emitido
reserva alguna sobre la admisibilidad de las
cuestiones planteadas por el Oberster
Patent- und Markensenat. Sin embargo, al
ser la primera vez que recurre al
articulo 234 CE, parece oportuno examinar
de oficio si retine el caricter de «érgano
jurisdiccional» de un Estado miembro que
exige ese precepto.

22. En unas conclusiones anteriores® des-
taco la insuficiente precisién de la nocién de
6rgano jurisdiccional a los efectos del
articulo 234 CE, en las sentencias de este
Tribunal de Justicia, proponiendo incluir en
esa definicién a todos los érganos integrados
en cada estructura judicial nacional, asi como
a los que, sin estar comprendidos en esas
estructuras, deciden sin posibilidad de un
recurso judicial ulterior, '° aplicando en este
caso rigurosamente los criterios desgranados
en su jurisprudencia y en la del Tribunal de
Estrasburgo, en especial, los de independen-
cia y contradiccién. '*

9 — Conclusiones de 28 de junio de 2001 en el asunto en el que se
dict6 la sentencia de 29 de noviembre de 2001, De Coster (C-
17/00, Rec. p. 1-9445).

10 — Puntos 83 y ss. de las conclusiones citadas en la nota 9.

11 — Punto 89 de las conclusiones presentadas en el asunto
De Coster.

I-4679



CONCLUSIONES DEL SR. RUIZ-JARABO — ASUNTO C-246/05

23. También recalco en otras conclusiones '
la tendencia reciente en la doctrina del
Tribunal de Justicia hacia una exégesis mas
estricta de los rasgos descriptivos de esos
entes, en particular, en relacién con el
criterio de su independencia, ** més acorde
con mi opinién, animando a que prosiga tal
evolucién en las demds notas caracteristicas.

24. El Oberster Patent- und Markensenat no
aparece incardinado en la organizacién
judicial austriaca, sino que pertenece a la
categoria de los «érganos colegiados inde-
pendientes de corte judicial»,’™ a los que
alude el articulo 133, apartado 4, de la
Constitucién austriaca, sobre los que se ha
pronunciado el Tribunal de Justicia en
ocasiones precedentes,’® por lo que se

12 — Conclusiones leidas en el asunto en el que recayé la sentencia
de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04, Rec. p. 1-3089),
punto 26.

13 — Sentencias de 30 de mayo de 2002, Schmid (C-516/99, Rec.
p. 1-4573), con las conclusiones del abogado general Sr.
Tizzano; y de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros (C-53/03,
Rec. p. 1-4609), que declaré la inadmisibilidad del reenvio
remitido por la Comisién de la Competencia griega (Epitropi
Antagonismou), resaltando su falta de independencia, al estar
tutelada por el Ministerio heleno del Desarrollo.

14 — «Weisungsfreie Kollegialbehorde mit richterlichem Einsch-
lag» en alemén.

15 — Sentencias de 15 de enero de 1998 Mannesmann Anlagenbau
Austria y otros (C-44/96, Rec. p. I-73), en relacién con el
«Bundesvergabeamt» (oficina federal de adjudicaciones); de
4 de febrero de 1999, Kéllensperger y Atzwanger (C-103/97,
Rec. p. [-551), en lo que concierne al «Tiroler Landesverga-
beamt» (oficina de adjudicaciones de Tirol); y de 18 de junio
de 2002, HI (C-92/00, Rec. p. 1-5553), sobre el «Vergabekon-
trollsenat des Landes Wien» (comisién de control de las
adjudicaciones del Land de Viena), resoluciones en las que
reconocié la aptitud de los entes citados para hacer uso del
mecanismo de cooperacién judicial del articulo 234 CE. No
lo considerd asi, en cambio, respecto del «Berufungssenat der
Finanzlandesdirektion fiit Wien, Niedrdsterreich und Bur-
genland» (sala de recurso de la direccién regional de
hacienda de Viena, Baja Austria y Burgenland) en la sentencia
Schmid, antes citada, apartados 36 a 44.

I- 4680

impone un anélisis detallado de los criterios
que lo habiliten para acudir a la cuestién
prejudicial.

25. Su origen legal no deja lugar a dudas,
pues se menciona en los articulos 74 y 75 de
la Ley austriaca de Patentes («Patentge-
setz») ' y se regula su funcionamiento en
el 140, que remite a los preceptos sobre
procedimientos para patentes (articulos 113
a 127, y 129 a 136 de la misma Ley).

26. Su caricter permanente se deduce de la
redaccién del articulo 70, apartado 2,
segunda frase, de la mencionada Ley, que
contempla su competencia para conocer de
los recursos contra decisiones de la Sala de
Recurso («Beschwerdeabteilung») de la Ofi-
cina austriaca de patentes y marcas, sin
ninguna limitacién temporal.

27. De este articulo se desprende también su
naturaleza obligatoria, pues sus funciones no
representan una mera posibilidad, como la
de someterse a los 6rganos arbitrales, ' sino
la Gnica opcién legalmente prevista cuando

16 — BGBI. 259/1970, modificado por dltima vez por el
BGBL. 1, 96/2006.

17 — Sentencia de 23 de marzo de 1982, Nordsee (102/81, Rec.
p. 1095), apartados 7 y ss.
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se pretende recurrir una resolucién de
nulidad de la Oficina nacional de patentes y
marcas. '®

28. Tampoco cabe albergar recelos sobre su
independencia, ya que el apartado 9 del
mencionado articulo 74 insiste en esa
condicién y en la completa desvinculacién
de los miembros del Oberster Patent- und
Markensenat de toda instruccién que pudie-
ran recibir. Ademads, los apartados 6 y 7 fijan
la duracién del mandato y las causas por las
que procede su cese, alusivas a supuestos
extremos, como la incapacidad laboral, la
pérdida de la nacionalidad austriaca o la
condena por delitos que lleven aparejadas
penas de privacién de libertad por mas de
un afo.

29. De todas esas disposiciones de la Patent-
gesetz se induce claramente que el 6rgano
controvertido utiliza normas juridicas, y
dirige un procedimiento contradictorio, a
tenor de los articulos 113 a 127, y 129 a 136,
de la Ley de patentes, aplicables en virtud de
su articulo 140, apartado 1.

18 — El articulo 133 de la Constitucién federal de Austria despeja
la incégnita de si el Tribunal supremo administrativo
(«Verwaltungsgerichtshof») tiene potestad para dirimir
litigios en idénticas materias que el érgano de reenvio,
incertidumbre a la que abocaban sus prerrogativas en el
ambito del registro o concesién de un derecho de marca. La
doctrina ha criticado esta compleja atribucién de facultades a
distintos cuerpos jurisdiccionales dentro de la misma rama
del derecho; asi, Beetz, R., «Articulo 39», en la obra colectiva
Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markens-
chutzgesetz, bajo la direccién de Guido Kucsko, Manzsche
Verlags- und Universitiatsbuchhabdlung, Viena, 2006, p. 660.

30. También desempena funciones de ultima
instancia, '* con arreglo al articulo 133,
apartado 4, de la Constitucion federal
austriaca, y sus decisiones revisten caracter
jurisdiccional, en la acepcién atribuida a esta
expresién por el Tribunal de Justicia. °

31. Por consiguiente, el Oberster Patent-
und Markensenat cumple los requisitos
exigidos por la jurisprudencia a un érgano
jurisdiccional nacional®! para acudir al
proceso prejudicial del articulo 234 CE,
pudiéndose abordar las cuestiones que ha
planteado, opinién que comparte mayorita-
riamente la doctrina austriaca. >

B. Sobre el fondo de las cuestiones prejudi-
ciales

32. De la formulacién de las dos preguntas
prejudiciales se deduce la subsidiariedad de

19 — Obsérvese que, segln sugiero en las conclusiones De Coster,
para acceder al articulo 234 CE, el dato de resolver sin
ulterior recurso adquiere un valor fundamental, pues, al no
entenderse englobado el érgano controvertido en el entra-
mado judicial de Austria, la imposibilidad de impugnar sus
decisiones, salvo las exiguas opciones de llevarlas ante el
Tribunal federal constitucional, lo cualificaria para servirse
del reenvio judicial.

20 — En la sentencia de 19 de octubre de 1995, Job Centre
(C-111/94, Rec. p. 1-3361), apartado 9, se excluye de esta
nocién a los procedimientos de jurisdiccion voluntaria; en la
de 15 de enero de 2002, Lutz y otros (C-182/00, Rec.
p. 1-547), apartados 15 y 16, a la llevanza del registro
mercantil por los tribunales nacionales alemanes; y en la de
14 de junio de 2001, Salzmann (C-178/99, Rec. p. 1-4421), a
las funciones de registro de la propiedad desempenadas por
ciertos tribunales austriacos.

21 — Sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult
Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Rec. p. I-4961), apartado 23,
asi como la jurisprudencia alli citada; y de 30 de mayo de
2002, Schmid, mencionada, apartado 34.

22 — Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch., Handbuch zum Verfahren
vor dem Europdischen Gerichtshof, 2* ed., Viena, 2000, p. 120;
también Beetz, R., op. cit., p. 664, afirma sin ambages que el
Oberster Patent- und Markensenat ha de entenderse como
6rgano jurisdiccional para el articulo 234 CE.
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la segunda respecto de la primera, al menos
en el marco fictico del litigio principal, pues
cabe que la interpretacién que se proponga
del articulo 10, apartado 1, de la Directiva
resuelva la controversia en favor del titular
del derecho de marca litigioso; en ese caso,
careceria de objeto la busqueda de justifica-
ciones a la falta de empleo del signo cuya
indagacién autoriza el articulo 12.

1. La exégesis del articulo 10, apartado 1, de
la Directiva

33. Aunque se discute sobre una marca
internacional, doy a mi andlisis un enfoque
estrictamente iuscomunitarista, para
afrontar los eventuales problemas derivados
de la inscripcién en la Oficina de
la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

a) Sentido de la expresion «fecha en la que
haya terminado el procedimiento de regis-
tro»

34. En las observaciones depositadas en este
tramite prejudicial, el debate se ha centrado,
en gran medida, en la coincidencia entre el
enunciado objeto del contencioso y el
comienzo de la proteccién de la marca, sin
duda a causa del posicionamiento del 6rgano
de remision en favor de tal concomitancia en
su resolucién de reenvio.
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35. No obstante, conviene reconducir las
aguas a su cauce y matizar la verdadera
dimensidén de la discusidn, evitando confun-
dir conceptos que, aunque pueden ir parejos,
no resultan necesariamente coetdneos, como
intento demostrar a continuacién, basan-
dome en dos argumentos: la extension de la
unificacion de las legislaciones mediante la
Directiva sobre marcas y la naturaleza del
uso obligatorio de los signos registrados.

i) Alcance de la armonizacién en materia de
marcas

36. En el considerando tercero de la Direc-
tiva se plasma la voluntad de no concordar
de forma completa las normativas de los
Estados miembros en materia de marcas,
limitando la aproximacién a las normas
nacionales de mayor incidencia en el funcio-
namiento del mercado interior.

37. Asi, se regula de modo exhaustivo la
aptitud de los signos para constituir un
emblema y para ser registrados (articulos 2,
3 y 4); los derechos conferidos por la
inscripeién y sus lindes (articulos 5 a 9); la
obligacién de uso en todas sus vertientes
(articulos 10, 11 y 12); algunos supuestos
especiales de denegacién, nulidad y caduci-
dad (articulos 13 y 14) y determinados tipos
de marcas (articulo 15).
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38. Como corolario de ese constrefiimiento
a ciertos ambitos, se deja a los Estados
miembros un amplio abanico de aspectos en
los que, a tenor del quinto considerando, se
les reserva plena libertad para dictar las
disposiciones relativas al registro, la caduci-
dad y la nulidad de las marcas adquiridas
mediante inscripcién, competiéndoles, por
ejemplo: precisar la forma de los procedi-
mientos de registro y de invalidez; decidir si
los derechos anteriores deben invocarse en el
tramite de inscripcidn, en el andlisis de la
validez o en ambos; e igualmente, cuando se
puedan alegar derechos anteriores, prever un
cauce de oposicién o de examen de oficio.
Los Estados miembros conservan, ademds, la
facultad de concretar los efectos de la
caducidad o de la nulidad de las marcas.

39. No extraiia, por tanto, que el tratamiento
dispensado en las legislaciones nacionales a
todos esos asuntos acuse diferencias
notables, lo que explica las disparidades
entre las soluciones propuestas por quienes
han participado en este proceso prejudicial,
sumamente influenciadas por las peculiari-
dades del ordenamiento juridico de proce-
dencia.

40. Resumiendo y simplificando mucho la
panoplia de regulaciones en funcién del
registro de la marca, se aprecian, al menos,
tres modelos: los sistemas en los que la
anotacion registral se lleva a cabo incluso
antes del examen de los motivos absolutos y
relativos de denegacién; los que la intercalan
entre esos analisis; y los que esperan a que

finalicen estas indagaciones para inscribir los
signos aptos. Este dltimo sistema es el mas
generalizado en Europa.

41. Las sugerencias avanzadas ante este
Tribunal de Justicia vinculan frecuentemente
el comienzo del plazo para el uso de la marca
con el momento en que el duefio ha
obtenido una titularidad definitivamente
pacifica, a saber, libre de toda inquietud
derivada del riesgo de una eventual pérdida
por las reclamaciones de terceros o de la
propia oficina nacional. Sélo conciben que la
obligacién de empleo del simbolo se exija
una vez despejadas todas las incégnitas que
amenazaban su incorporacién al registro.

42. Sin embargo, la manera en la que se ha
sometido la cuestion prejudicial, relacio-
nando la «fecha en la que haya terminado
el procedimiento de registro» con el «inicio
del periodo de proteccién», ha encaminado
el debate por unos derroteros engaiiosos,
orientdndolo en una direccién equivocada.

43. A mi juicio, el correcto entendimiento
de la expresién objeto de estudio se obtiene
destilando la voluntas legislatoris del pre-
cepto, conforme a las siguientes recomenda-
ciones.
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44. En primer lugar, el texto normativo parte
justamente de la mencionada diversidad de
sistemas en los paises de la Unién, para
fijarse en el elemento comin mds caracte-
ristico, la universalidad del procedimiento de
registro de los signos, que siempre acaba, en
caso de concederse la marca, con su
inscripcion, que se acuerda en una decisién
de la oficina de marcas competente, provista
de la preceptiva fecha, acompanada, de
ordinario, de la notificacién al interesado y
de la indispensable publicacion.

45. En segundo lugar, la Directiva no define
con rigor el momento en el que se cierra ese
procedimiento de registro, fundamental-
mente porque respeta, haciendo gala de
una cautela exquisita, el reparto de compe-
tencias aludido en su quinto considerando.
Corresponde, pues, a los Estados miembros
determinar el final del procedimiento de
registro en sus oficinas de marcas, aclarando
si interviene antes o después del estudio de
los motivos de denegacién relativos o si
comprende también la publicidad.

46. En tercer lugar, consciente de las dispa-
ridades entre las normativas nacionales, la
Directiva no ha tomado la titularidad pacifica
de la marca como referencia para el
comienzo de la prescripcién del simbolo; de
otro modo, no habria armonizado nada, ya
que el arranque de la repetida obligacién de
uso de la marca se dilatarfa, segin los
sistemas juridicos, hasta cerrar todas las
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oposiciones de terceros o se retrotraeria al
tiempo de la solicitud, cuando el ordena-
miento juridico nacional prevea esa ficcién
juridica.

47. En cambio, la Directiva no se preocupa
del momento exacto en el que se da por
rematado el procedimiento de registro,
incumbiendo escogerlo al legislador nacio-
nal, porque entre los trances imaginables (la
inscripeién; su notificacion al interesado y la
publicacién) nunca existird un lapso tan
prolongado que haga peligrar la seguridad
juridica ni el objetivo unificador del acto
comunitario.

48. Todo lo expuesto se comprende mejor
atendiendo al recto significado de la obliga-
cién de uso de la marca.

ii) La obligacién de uso

49. Conviene aclarar lo que se entiende por
obligacién de uso, ya que la Directiva 89/104
regula un periodo de carencia durante cuyo
transcurso el duefio del signo ha de comen-
zar a utilizarlo de forma comercial, pues, una
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vez agotado, se le puede disputar la titulari-
dad por su inactividad.

50. Con independencia de las discrepancias
en sus respectivas regulaciones nacionales,
este instituto juridico tiene el mismo objetivo
en todos los ordenamientos: adecuar la
cantidad de signos registrados a la de
emblemas empleados que cumplen su fun-
cién econémica en el mercado,** aproxi-
mando la verdad registral a la del trafico
mercantil, pues, como ya he apuntado en
otra ocasién, las oficinas de marcas no son
meros depdsitos de signos emboscados, a la
espera de que cualquier incauto se aventure a
utilizarlos, para, entonces, esgrimirlos con
danimo, cuando menos, especulativo. Al
contrario, han de ser fiel reflejo de la
realidad, de las indicaciones que las empresas
difunden en el comercio para distinguir sus
productos y sus servicios. En las agencias de
propiedad industrial sélo cabe consignar
aquellas marcas que participan en la vida
de los negocios.

23 — En la legislacién alemana, resalta la posible confusién Bous,
U, «§ 25 Ausschlul von Anspriichen bei mangelnder
Benutzung», en Ekey, F.L./Klippel, D., Heidelberger Kom-
mentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Miiller, Heidelberg, 2003,
p. 370.

24 — Fezer, K-H., Markenrecht, Ed. C. H. Beck, 3* ed., Mtnich,
2001, p. 1191.

25 — Conclusiones que lei en el asunto en el que recayé la
sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec.
p. 1-2439), punto 42. Asimismo, el apartado 36 de la
sentencia.

51. Ademas, ese deber persigue facilitar a los
terceros el acceso al registro,”® como se
desprende del tenor de la Directiva, que
impide invocar un signo inscrito, pero inerte
durante mas de cinco afios, como causa de
nulidad de otra marca idéntica o similar o
denegar el registro (articulo 11, apartados 1
y 2).

52. De ambos propésitos se hace eco igual-
mente el considerando octavo de la propia
Directiva, al declarar que, «[...] con el fin de
reducir el namero total de marcas registradas
y protegidas en la Comunidad y, por ende, el
nimero de conflictos entre las mismas, es
preciso exigir que las marcas registradas sean
efectivamente utilizadas so pena de caduci-
dad; [...]».

53. En suma, la obligacién de uso se
configura juridicamente con dos caras: en
el anverso figura una carga impuesta ex lege
al titular reciente de un derecho de propie-
dad industrial de esta clase; en el reverso, las
facultades y los derechos de los terceros en
caso de incumplirse tal deber.

54. A la luz de esta naturaleza dual, no
resulta dificil comprender que la fecha en la
que acaba el procedimiento de inscripcién es
la que mejor respeta los intereses de unos y
otros. Al quedar constancia fehaciente en el

26 — Fernindez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 454.

I- 4685



CONCLUSIONES DEL SR. RUIZ-JARABO — ASUNTO C-246/05

registro, el duefio de la propiedad inmaterial
estd en condiciones de calcular el plazo y de
planificar su estrategia comercial. En cambio,
unir la determinacién de ese momento a los
avatares de la oposicion de competidores,
como auspician los sistemas en que los
motivos de denegacion relativos se dirimen
tras la inscripcién, acarrearfa una incerti-
dumbre excesiva sobre el instante en el que
empieza a correr la obligacién no sélo para el
titular y el oponente, sino especialmente para
los terceros, ajenos a tal contencioso.

55. Parecidos inconvenientes surgirian si se
admite la ficcién de ligar el final del
procedimiento con el inicio de la proteccion,
como propugnan los ordenamientos que se
valen de este ardid juridico para amparar al
titular retroactivamente desde la solicitud de
registro. En este supuesto se requiere el uso
efectivo del emblema desde la mera peticién
presentada en la oficina de propiedad
industrial nacional, solucién criticable, pues,
por un lado, impondria una obligacién a
quien no ostenta la titularidad de derecho
alguno y, por otro lado, le recorta su
franquicia de cinco aiios, por el simple hecho
de haber obtenido un derecho de propiedad
industrial, sin posibilidad de controlar la
duracién del procedimiento por el que se le
dispensé tal monopolio.

56. Por tanto, la fecha en la que termina el
procedimiento de registro, por su caricter
objetivo y ficilmente contrastable por todas
las partes interesadas, garantiza mejor la
imprescindible seguridad juridica. Se erige,
asi, en el momento mdas adecuado para
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empezar el computo del plazo de cinco afios
en el que la obligacién de uso ha de
cumplirse; ademas, ese momento coincidird,
generalmente, con el acto de inscripcién,
cuya notificacion sefiala el comienzo de ese
deber del titular de la marca, pero no se
encuentra necesariamente vinculado al
arranque del disfrute pacifico del derecho
de marca adquirido.

57. Una vez realizada la exégesis del derecho
comunitario, procede analizar las repercu-
siones de la marca internacional en esas
reflexiones.

b) La marca internacional

58. Ni el Arreglo de Madrid ni el tratado al
que auxilia, el Convenio de Parfs, incorporan
una regulacién de la obligacién de uso. El
primero carece de un precepto a tal propé-
sito, mientras que el segundo, en el articulo 5,
C, apartado 1, exige a los Estados contra-
tantes supeditar esa obligacién al transcurso
de un plazo «equitativo» y a la posible
justificacién por el interesado de su inaccion.
Nada se dispone, sin embargo, sobre el
momento en el que se deba empezar a
contar ese periodo, por lo que, habiéndose de
traer a colacién el derecho nacional, también
cobra relevancia el comunitario y, por ende,
la Directiva 89/104.
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59. Pero no conviene sacar deducciones
precipitadas, pues el Acuerdo de Madrid si
organiza un sistema de registro cuyas
caracteristicas esenciales merecen desta-
carse. >’

60. Mediante este mecanismo mundial se
abre a las empresas la opcién de obtener, con
un dnico acto registral, la proteccién de la
marca del pais de origen en tantos Estados
contratantes como elijan. El amparo de los
signos inscritos en la sede de la OMPI en
Ginebra se determina por los principios de
territorialidad y de igualdad de trato, de
manera que las marcas para las que se pida la
extensién a otros paises firmantes han de
tutelarse con las mismas garantias que las
nacionales. **

61. El formulario de peticién se entrega en la
oficina del pafs de origen del simbolo que se
quiere anotar como marca internacional; 2
esta administraciéon procede entonces a un
examen somero de los documentos remiti-
dos por el interesado para cerciorarse, en

27 — Me refiero, en adelante, uinicamente al Arreglo de Madrid y
no a su Protocolo, firmado asimismo en la capital de Espafia
el 27 de junio de 1989 y que, a pesar de su titulo, constituye
un nuevo tratado internacional, si bien de contenido muy
similar al Arreglo. Con el segundo de los pactos citados se
consiguié ganar a algunos paises que reprochaban al Arreglo
falta de flexibilidad, al no reconocer la posibilidad de inscribir
en el registro internacional solicitudes de marcas depositadas
en las oficinas nacionales. El Protocolo entré en vigor el 1 de
diciembre de 1995. Fezer, K-H., op. cit., pp. 2027 y ss.

28 — Asi lo prescribe el articulo 4, apartado 1, del Arreglo de
Madrid.

29 — Articulo 3, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

particular, de que el signo figura en el
registro nacional a nombre del solicitante y
para los productos y los servicios indicados
en el impreso; comprueba, ademds, la
legitimacion del peticionario y que ha
cumplimentado correctamente el tramite,
aportando los documentos pertinentes. *°

62. Recibido el expediente, la Oficina Inter-
nacional contrasta Gnicamente los aspectos
formales y el pago de las tasas a tenor del
Arreglo de Madrid y de su Reglamento de
ejecucién.®’ Si se retnen los requisitos,
procede a la prictica del asiento en el
registro internacional. Pero la Oficina Inter-
nacional no aprecia si la marca objeto de la
solicitud merece la proteccién de los paises
contratantes designados, control para el que
estan facultados esos paises? en el plazo
méximo de un afo desde la fecha de
registro. 33

63. En sintesis, la marca internacional
supone la sustitucién de la obligacién de
inscripcioén en cada pais en el que se desee
defender un emblema por una tnica peticién
instada ante la Oficina Internacional en

30 — Una exposicion mds detallada en Botana Agra, ].M., «Las
marcas internacionales», en Navarro Chinchilla, JJ. y
Vézquez Garcia, R.J. (Coordinadores), Estudios sobre marcas,
Ed. Comares, Granada, 1995, pp. 37 y ss.

31 — Actualmente hay un Reglamento Comin del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor desde el
1 de abril de 2004); puede consultarse en http://www.wipo.
int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Articulo 5, apartado 1, del Arreglo de Madrid.
33 — Articulo 5, apartado 2, del Arreglo de Madrid.
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Ginebra, facilitando a los titulares de esos
derechos de propiedad industrial la ayuda
adecuada para cuidarse de los ataques ilicitos
de competidores desleales o de piratas
aguerridos allende las fronteras.

64. Para resolver la cuestién prejudicial,
interesa averiguar la fecha de préctica del
registro internacional.

65. El articulo 3, apartado 4, del Arreglo de
Madrid instituye un régimen de alternativas
subsidiarias para concretar el dia de la
inscripcién, que recae, como criterio general,
en el de la presentacion de la instancia en la
Oficina Internacional; excepcionalmente, se
adelanta al de la recepcidn del formulario en
la administracién competente del pais de
origen, si esta dltima lo transmite a la Oficina
Internacional dentro de los dos meses
posteriores; y, en caso de irregularidades,
cuando se subsanen todos los defectos de la
solicitud internacional. **

66. De lo expuesto se deduce no solo que la
obligacién de uso permanece a merced de la
regulacién nacional, estando, en la Comuni-
dad Europea, parcialmente armonizada de la
forma ya descrita, sino también que, desde la
fecha de registro internacional, la marca goza
de proteccién, aunque supeditada a la

34 — Regla 15, apartado 1, del Reglamento de ejecucién.
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expiracién del plazo de un afio concedido a
los Estados contratantes designados en cada
formulario para denegar la proteccién
demandada en su territorio, lo que demues-
tra que tampoco se ha de esperar a que se
superpongan la fecha de registro y la del
comienzo del disfrute pleno de este tipo de
derechos de propiedad industrial. Ademds,
como la anotacién en la Oficina Internacio-
nal del signo protegido «sustituye», segun la
terminologfa del articulo 4 bis del Arreglo de
Madrid, a las nacionales, no produciéndose,
pues, un acto de registro propiamente dicho
de la marca internacional en las oficinas
nacionales, a las que s6lo se informa, la dnica
manera fehaciente de comprobar el final del
procedimiento de registro internacional seria
reconocer tal caricter a la fecha de la
inscripcién en esa oficina.

67. Ese momento coincide con el inicio del
plazo de gracia respecto de la obligacién de
uso, de conformidad con la Directiva. El
evidente empefio de la normativa interna-
cional en aproximar ambas fechas, la nacio-
nal y la mundial, aboga igualmente por la
solucién que avalo, pues, de aceptarse las
sugerencias de las observaciones depositadas
en este proceso prejudicial, procurando que
el plazo no avance hasta que la proteccion
devenga pacifica, se provocarfa una lamen-
table dispersion del momento en el que se
abre la cuenta atras del deber de empleo de
la marca: unas veces dependeria de las
disposiciones nacionales, en particular,
cuando se admitan motivos relativos de
denegacion del registro, y otras, de que se
resuelvan esas reclamaciones de terceros
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contra las marcas internacionales, lo que
pospondria el plazo controvertido hasta
calendas muy inciertas.

68. A mayor abundamiento, ha de recalcarse
el papel capital de la fecha del registro
internacional, *® ya que resulta decisiva para
el cémputo del plazo de la denegacién por
los paises contratantes, >® para el inicio de los
efectos de la inscripcién * o de la peticién de
extension territorial, *® para su duracién e
independencia®® y para su renovacién.*
Siendo referencia, pues, en tantas tesituras,
parece légico que adopte esa posicién
también respecto del comienzo de la obliga-
cién de uso.

69. Por lo que afecta a la extraieza provo-
cada por el eventual rechazo del registro en
algin Estado firmante del Arreglo de
Madrid, cuando se ha depositado la marca
en la Oficina Internacional, conviene hacer
dos precisiones: Una, sobre los motivos
absolutos de denegacién, ya que en el
sistema de ese pacto se presumen improba-
bles, al haberse examinado en el pais de
origen del signo, y a tenor de la unificacién

35 — Resalta este aspecto fundamental Botana Agra, ] M., op. cit.,
pp- 38 y ss.

36 — Articulo 5, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

37 — Articulo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

38 — Articulo 3, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

39 — Articulo 6, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

40 — Articulo 7 del Arreglo de Madrid.

de los criterios en el Convenio de Paris. La
otra, sobre los motivos relativos de denega-
cién, en los que se sobreentiende la diligen-
cia de las empresas que, antes de instar el
registro internacional, tienen a su alcance
averiguar sin un coste excesivo los simbolos
susceptibles de oponerse al suyo en los
Estados en los que buscan la proteccién de
sus emblemas.

70. Asi pues, estoy convencido de que,
también para las marcas internacionales,
«la fecha en la que haya terminado el
procedimiento de registro» se solapa con la
que figure en la Oficina Internacional en
Ginebra.

71. Tras las explicaciones precedentes,
defiendo responder a la primera cuestion
prejudicial planteada por el Oberster Patent-
und Markensenat que la expresion «fecha en
la que haya terminado el procedimiento de
registro», del articulo 10, apartado 1, de la
Directiva 89/104, no se refiere al inicio del
periodo de proteccién, con el que puede
coincidir, sino al momento en el que la
autoridad competente, con arreglo a su
normativa nacional, agota el tramite del
registro, o, en el caso de una marca
internacional, cuando lo hace la Oficina
Internacional.
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2. Interpretacién del articulo 12, apartado 1,
de la Directiva 89/104

72. Estrechamente vinculada con la obliga-
cién de uso aparece la caducidad, que se
diferencia en que el plazo puede empezar en
cualquier momento, sin ninguna relacién
con el final de un procedimiento. Cuando el
titular de la marca la desatiende por mds de
un lustro, se ofrece a los competidores y a los
terceros interesados la opcién de aduenarse
legitimamente del signo. De cualquier
manera, ambas figuras juridicas, como dos
bestias ayuntadas por el mismo yugo, tiran
de igual propésito legislativo: adecuar la
realidad registral a la del mercado, como ya
se ha indicado.

73. El 6rgano remitente pregunta por las
causas susceptibles de justificar la falta de
empleo de un simbolo comercial durante el
tiempo estipulado por la norma comunitaria.
En el litigio principal, Lidl alega «obstéculos
burocraticos» incompatibles con su estrate-
gia empresarial, consistente en la venta de
sus productos con la marca «Le Chef DE
CUISINE» exclusivamente en sus propios
locales de negocio, cuya apertura se retrasé
bastante mds de lo previsto.

74. Conforme a mi propuesta para la pri-
mera pregunta, en relacién con la normativa
de marcas en Austria, no resultaria indis-
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pensable responder a la segunda para la
solucién del litigio principal. No obstante,
por si el Tribunal de Justicia discrepara de
ese parecer y estimara oportuna la interpre-
tacién del articulo 12 de la Directiva,
expongo, sucintamente, algunas ideas.

75. No comparto la inadmisibilidad de esta
cuestién prejudicial denunciada por la Repi-
blica de Austria, pues su contexto no se
revela genérico ni la descripcién fictica
desprovista de suficientes referencias para
discernir el interés y la necesidad de
dictaminar.

76. La jurisprudencia de este Tribunal de
Justicia ya se ha pronunciado sobre el primer
apartado del articulo 12, en concreto sobre el
significado del «uso efectivo», declarando
que una marca responde a ese empleo,
«cuando, en consonancia con su funcién
esencial [...], se utiliza con el fin de crear o
conservar un mercado para tales productos o
servicios, excluyéndose usos de cardcter
simbdlico, cuyo Gnico objeto sea el manteni-
miento de los derechos conferidos por la
marca».*" Para apreciarlo, ha de sopesarse
«la totalidad de los hechos y de las circuns-
tancias apropiados para determinar la reali-
dad de la explotacion comercial [de la
marca)], en particular, los usos que se
consideren justificados en el sector econd-
mico de que se trate». **

41 — Sentencia Ansul, antes citada, apartado 43.
42 — Ibidem.
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77. Por consiguiente, se aleja de ese con-
cepto toda utilizacién de los emblemas que
no se avenga con esos postulados. Ya avancé
que el uso privado, el que no sobrepasa la
esfera interna del titular, es irrelevante, en la
medida en la que no aspira a una cuota del
mercado, por lo que no se estiman usos
«bastantes» ni «efectivos» la adopciéon de
medidas preparatorias para la comercializa-
cién de los productos y los servicios ni la
actividad de almacenamiento y depésito sin
abandonar las dependencias empresariales. >

78. Ahora bien, el precepto analizado alude
a posibles causas de justificacién de la falta
de uso, pero sin mencionar ningin ejemplo.
Gran auxilio presta en esta tesitura el
articulo 19 del ADPIC, a cuyo tenor se
reconocen como razones vilidas las circuns-
tancias que surjan independientemente de la
voluntad del titular del emblema y que
constituyan un obstdculo al uso de la misma,
indicando algunos arquetipos como las
restricciones a la importacién u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o
a los servicios protegidos por la marca.

79. Los «impedimentos burocriticos» alega-
dos por Lidl en el litigio principal, aunque no
pertenecen al libre albedrio del duefio del
signo, han de guardar una relacién directa
con la marca hasta el extremo de que su
empleo dependa de la finalizacién de los

43 — Conclusiones leidas en el asunto Ansul, ya citado, punto 57.

tramites administrativos. Asi, cabe imaginar
que tuviera pendiente la concesién de una
autorizacién por un registro de sanidad para
los alimentos comercializados bajo el nom-
bre «Le Chef DE CUISINE» o, si fuese un
medicamento, su homologacién por las
autoridades sanitarias nacionales competen-
tes. Pero las complicaciones derivadas de los
retrasos en las licencias de edificacién de los
locales comerciales no muestran vinculos
suficientemente estrechos con la marca.
Tampoco se entiende bien el motivo que
impidi6 a Lidl modificar a tiempo su
estrategia comercial; podrfa haber disefiado,
por ejemplo, un sistema de licencia para la
distribucién de productos por un tiempo
limitado con otros proveedores de alimentos
o con tiendas de ultramarinos.

80. Asimismo, como afirma la Comisién con
acierto, la tactica empresarial pertenece por
completo a la esfera del control decisorio de
la compaiiia, por lo que resulta dificil aceptar
la imposibilidad de sortear eventuales trabas,
adaptdndola a las vicisitudes y los contra-
tiempos. De ahi que, en este asunto surja la
duda acerca del comportamiento que haya
obstaculizado mas la consecucién del pro-
posito senalado: los vericuetos formalistas de
la actuacién administrativa o la terca porfia
en un plan inapropiado. Mas estas indaga-
ciones, revistiendo cardcter fictico, compe-
ten al juez nacional, que conoce mejor los
hechos y asume la responsabilidad de
resolver el contencioso principal.
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81. A tenor de las consideraciones que
preceden, recomiendo al Tribunal de Justicia
resolver la segunda cuestién prejudicial,
interpretando el articulo 12, apartado 1, de
la Directiva 89/104 en el sentido de que las
causas que justifican la falta de uso de la
marca han de surgir independientemente de
la voluntad del titular y constituir un
obsticulo al uso del signo. Cuando cumplen

VI. Conclusiéon

estos dos requisitos, los tramites burocrati-
cos pertenecen a esa categoria de descargos,
lo que no sucede cuando empecen la
realizacién de una estrategia comercial, pues
la empresa conserva intacto su poder de
decisién para adecuarla a los avatares
administrativos. Incumbe al 6rgano jurisdic-
cional remitente ponderar los elementos
facticos a la luz de estas indicaciones.

82. Por todas las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia responder a
las cuestiones prejudiciales formuladas por el Oberster Patent- und Markensenat,

declarando que:

«1) La expresion “fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro”, del
articulo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no se refiere al
inicio del periodo de proteccién, con el que puede coincidir, sino al momento en
el que la autoridad competente, con arreglo a su normativa nacional, pone fin al
tramite del registro o, en el caso de una marca internacional, cuando lo hace la

Oficina Internacional.
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2) Elarticulo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido
de que las causas que justifican la falta de uso de la marca han de surgir
independientemente de la voluntad del titular y constituir un obstaculo al uso
del signo. Si cumplen estos dos requisitos, los tramites burocraticos pertenecen
a esa categoria de descargos, lo que no sucede cuando empecen la realizacién de
una estrategia comercial, pues la empresa conserva intacto su poder de decisién
para adecuarla a los avatares administrativos. Incumbe al érgano jurisdiccional
remitente ponderar los elementos facticos a la luz de estas indicaciones.»
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