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Resumen

Titular de una marca comunitaria. Proteccion ante tercerostitulares. El TJUE resuelve la cuestion prejudicial sobrelainterpretacion
del art. 9, apartado 1, del Regl. CE n° 207/2009, sobre la marca comunitaria. Dicha peticién fue presentada en el marco de una accién
por violacién de marca y de una accion de declaracion de nulidad de marca ejercitadas por la Federacion Internacional Canina,
titular dela marca comunitaria denominativay figurativa contra la Federacién Canina Internacional de Perros de Pura Raza. Después
de precisar el Tribunal que la posibilidad de que € titular de una marca comunitaria anterior gercite una accion por violacion de
marca contra € titular de una marca comunitaria posterior no priva de sentido ni a la presentacion ante la OAMI de una solicitud de
declaracién de nulidad ni a los mecanismos de control previo existentes en e procedimiento de registro de las marcas comunitarias,
interpreta el articulo mencionado en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier
tercero e uso en el trafico econdmico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria
posterior, sin que sea necesaria una declaracion previa de nulidad de esta Ultima marca (FJ 23-52).
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SENTENCIA

En e asunto C-561/11,

gue tiene por objeto una peticion de decisién judicial planteada, con arreglo al articulo 267 TFUE, por e Juzgado de lo Mercantil
n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, mediante auto de 27 de octubre de 2011, recibido en & Tribunal de Justicia el 8 de
noviembre de 2011, en €l procedimiento entre

Fédération Cynologique Internationale

y

Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SaaPrimera),
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integrado por €l Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y 1os Sres. A. Borg Barthet, M. lleSic (Ponente) y M. Safjany la Sra. M. Berger,
Jueces,

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado |os escritos obrantes en autos y celebrada lavistael 3 de octubre de 2012;

consideradas | as observaciones presentadas:

- en nombre de |la Fédération Cynologique Internationale, por € Sr. E. Jordi Cubells, abogado;

- en nombre de la Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza, por €l Sr. S. Doménech L6pez, abogado;
- en nombre del Gobierno griego, por el Sr. D. Kalogirosy la Sra. G. Papadaki, en calidad de agentes;

- ennombre del Gobiernoitaliano, por laSra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comision Europea, por los Sres. F.W. Bulst y R. Vidal Puig, en calidad de agentes,

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 15 de noviembre de 2012;
dictalasiguiente

Sentencia

1. La presente peticion de decision judicial tiene por objeto la interpretacion del articulo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n°
207/2009 del Consgjo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento”).

2. Esta peticién se ha presentado en el marco de una accidn por violacion de marca'y de una accién de declaracion de nulidad de
marca €jercitadas por la Fédération Cynologique Internationale (en |o sucesivo, "Fédération Cynologique") contrala Federacién Canina
Internacional de Perros de Pura Raza (en |o sucesivo, "Federacion Canina').

Marco juridico
3. El articulo 8 del Reglamento, titulado "M otivos de denegacion relativos', dispone lo siguiente:
"1. Mediando oposicién del titular de una marca anterior, se denegara el registro de lamarca:

a) cuando seaidénticaalamarcaanterior y los productos o los servicios paralos que se solicitalamarca sean idénticos al os productos
0 servicios paralos cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar ala marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas
designan, existariesgo de confusion por parte del plblico en el territorio en que esté protegidala marca anterior; el riesgo de confusion
incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderd por "marcas anteriores':

a) las marcas cuyafecha de presentacién de la solicitud sea anterior alade la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta,
en su caso, €l derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan alas siguientes categorias:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, en la Oficina de
propiedad intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacional es que surtan efecto en la Comunidad;
b) las solicitudes de marcas alas que se refiere laletra a), condicionadas a su registro;

¢) las marcas que, en la fecha de presentacion de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de lasolicitud de marca comunitaria, sean " notoriamente conocidas" en un Estado miembro en el sentido ddl articulo
6 bisdel Convenio de Paris.

3. Mediando oposicién del titular de la marca, se denegara el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de
dicha marcala solicite en su propio nombrey sin e consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique
Su actuacion.

4. Mediando oposicién del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en e tr&fico econdmico de alcance no
unicamente local, se denegara €l registro de la marca solicitada si, y en lamedida en que, con arreglo alalegislacién comunitaria o a
Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de la marca
comunitaria, 0, en su caso, con anterioridad ala fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
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b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilizacién de una marca posterior.

5. Ademés, mediando oposicién del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegara el registro de la marca
solicitada, cuando sea idéntica o similar ala marca anterior y su registro se solicite para productos 0 servicios que no sean similares
a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratandose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente
conocida en la Comunidad, y, tratindose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de
gue setratey si e uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de
lamarcaanterior o fueraperjudicial paralos mismos."

4. El articulo 9 del Reglamento, titulado "Derecho conferido por la marca comunitaria’, esté redactado asi:

"1. Lamarca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estara habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin
su consentimiento, €l uso en el trafico econémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a agquellos para los que la marca esté
registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar ala marca comunitaria'y por ser los productos o servicios protegidos por la
marca comunitariay por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusién por parte del publico; €l riesgo de confusién
incluye €l riesgo de asociacion entre el signoy lamarca;

¢) de cualquier signo idéntico o similar ala marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos paralos
cuales esté registrada la marca comunitaria, si éstafuera notoriamente conocidaen laComunidad y si € uso sin justa causa del signo se
aprovechara indebi damente del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial paralos mismos.

(.)

3. El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podréd oponer aterceros a partir de la fecha de publicacion del registro de
lamarca. Sin embargo, podra exigirse una indemnizacion razonable por hechos posteriores a la publicacién de una solicitud de marca
comunitaria que, tras la publicacion del registro de la marca, quedarian prohibidos en virtud de esta publicacién. El tribunal a que se
acuda no podra pronunciarse sobre el fondo hasta la publicacion del registro.”

5. El articulo 12 del Reglamento, titulado "Limitacion de los efectos de la marca comunitaria’, dispone lo siguiente:
"El derecho conferido por lamarca comunitariano permitiraasu titular que prohiba aun tercero hacer uso, en € tréfico econémico:
a) de su nombre o de su direccién;

b) de indicaciones relativas a la especie, ala calidad, ala cantidad, a destino, al valor, ala procedencia geogréfica, a la época de
produccion del producto o de la prestacion del servicio o a otras caracteristicas de estos;

¢) delamarca cuando ello seanecesario paraindicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios
0 piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme alas précticas leales en materiaindustrial o comercial."

6. El titulo 1V del Reglamento, que lleva como epigrafe " Procedimiento de registro”, comprende los articulos 36 a 45.
7. El articulo 40 del Reglamento, titulado " Observaciones de terceros”, dispone lo siguiente en su apartado 1:

"Cualquier personafisicao juridica, asi como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios,
comerciantes o consumidores, podrén dirigir alaOficina(de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujosy Modelos) (OAMI)),
traslapublicacién de lasolicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando |os motivos segin | os cual es procede denegar
de oficio €l registro delamarcay, en especial, los motivos en virtud del articulo 7. (...)"

8. El articulo 41 del Reglamento, titulado "Oposicién”, establece:

"1. Por el motivo de que procede denegar €l registro con arreglo a articulo 8, podrén presentar oposicion al registro de lamarca, en
un plazo de tres meses a partir de la publicacion de la solicitud de marca comunitaria: (...)

(..)

3. Laoposicion deberd presentarse en escrito motivado. Sélo se tendré por presentada una vez pagada la tasa de oposicion. En un
plazo determinado por la (OAMI), quien haya presentado oposicion podré alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.”

9. El articulo 53, apartado 1, del Reglamento esta redactado asi:

"La marca comunitaria se declarara nula mediante solicitud presentada ante la (OAMI) o mediante una demanda de reconvencién
en unaaccion por violacion de marca:

a) cuando existaunamarcaanterior contempladaen el articulo 8, apartado 2, y se cumplan | as condiciones enunciadas en |os apartados
1 o 5dedicho articulo;

b) cuando exista una marca contemplada en €l articulo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
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¢) cuando exista un derecho anterior contemplado en € articulo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho
apartado.”

10. El articulo 54 del Reglamento, titulado " Caducidad por tolerancia’, dispone |o siguiente en su apartado 1.

"El titular de una marca comunitariaque hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso de unamarca comunitaria posterior
en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podra solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base
de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la
presentacion de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de malafe.”

Litigio principal y cuestién prejudicial

11. La Fédération Cynologique es titular de la marca comunitaria denominativa y figurativa n® 4438751, "FCI FEDERATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE". El registro de lamarcafue solicitado el 28 dejunio de 2005y publicado €l 5 dejulio de 2006.
El signo registrado es el siguiente:

12. Estamarcafueregistrada, en particul ar, paralaorganizaciony realizacion de exposiciones con finescomercialesy publicitariosen
relacion con perros; laformacidny perfeccionamiento en el campo delacria, crianza, cuidado y mantenimiento de perros; laorganizacién
y realizacion de exposiciones de criade perros; la elaboracion de certificados de pedigri y control de perros en el campo de la poblacion
y lagenética, y lacria, crianzay cuidado de perros.

13. La Federacién Canina esttitular de las siguientes marcas nacionales:

- Marca nacional denominativa n° 2614806, "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA -
F.C.l.", solicitada el 23 de septiembre de 2004 y registrada el 20 de junio de 2005;

- Marca nacional denominativay figurativa n® 2786697, "FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA
RAZA", solicitada el 9 de agosto de 2007 y registrada el 12 de marzo de 2008:

- Marcanacional denominativay figurativa n® 2818217, "FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.", solicitada
del 11 de febrero de 2008 y registrada el 26 de agosto de 2008:

14. La Federacion Canina es también titular de la marca comunitaria figurativa n® 7597529, solicitada €l 12 de febrero de 2009 y
cuyo registro fue publicado el 3 de septiembre de 2010. El signo registrado es e siguiente:

15. Estas marcas de las que es titular la Federacion Canina fueron registradas, en particular, para concursos y exposiciones de
razas puras, emision de titulos, diplomas y carnets acreditativos; publicaciones, impresos y material referido a genealogias caninas y
publicaciones y catél ogos sobre razas puras caninas.

16. La Fédération Cynologique formul 6 oposicion contra €l registro de la marca comunitaria n® 7597529 por parte de la Federacion
Canina, pero su oposicién fue desestimada por impago delatasa correspondiente. El 18 de noviembre de 2010, laFédération Cynologique
solicité alaOAMI laanulacion de dichamarca. El 11 dejulio de 2011, la Federacidn Canina solicito la suspensién del procedimiento de
anulacion en razén de la aperturadel procedimiento principa y, el 20 de septiembre de 2011, la OAMI acordé la suspensién solicitada.

17. El 18 de junio de 2010, la Fédération Cynologique presentd ante €l Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicantey n° 1 de Marca
Comunitaria una demanda contra la Federacion Canina, en la que €jercitaba dos acciones:

- una accién por violacién de la marca comunitaria n® 4438751, de la que es titular la Fédération Cynologique, y

- una accion de nulidad de las marcas nacionales n° 2614806, n° 2786697 y n° 2818217, de las que es titular la Federacion Canina,
en la que se invoca como mativo el riesgo de confusién de tales marcas con la marca comunitaria n° 4438751, de la que es titular la
Fédération Cynologique.

18. La Federacion Canina neg0 la existencia de riesgo de confusion entre los signos utilizados por ellay la marca comunitaria n®
4438751, delaqueestitular laFédération Cynologique, y solicitd, con carécter reconvencional, laanul acion de dichamarcacomunitaria
por haber sido registrada de malafey por originar confusion con su marca nacional anterior n°® 2614806.

19. El 6rgano jurisdiccional remitente estima que en €l litigio principal se plantea la cuestién de si el derecho de exclusiva que €l
articulo 9, apartado 1, del Reglamento otorga al titular de unamarca comunitaria, en €l presente caso la Fédération Cynologique, puede
hacerse valer frente a un tercero que es titular de una marca comunitaria registrada posteriormente, en el presente caso la Federacion
Canina, en tanto que esta Ultima marca no haya sido anulada.

20. El 6rgano jurisdiccional remitente consideraque el articulo 9, apartado 1, del Reglamento admite dosinterpretaciones diferentes.
Por una parte, cabria interpretar esta disposicion en el sentido de que una marca comunitaria no faculta a su titular para prohibir que
el titular de otra marca comunitaria posterior haga uso de esta Ultima. El titular de la primera marca comunitaria Unicamente podria
gjercitar una accion por violacion de marca si la segunda marca comunitaria fuera anulada. Esta es la interpretacion adoptada por el
Tribunal Supremo espariol en una sentencia de 23 de mayo de 1994, que fue recogida por el Tribunal de Marca Comunitaria espariol
en una sentencia de 18 de marzo de 2010.
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21. Por otraparte, cabriainterpretar €l articulo 9, apartado 1, del Reglamento en € sentido de que el derecho del titular de unamarca
comunitaria es oponible a cualquier tercero, incluido aquel que haya registrado con posterioridad una marca comunitaria, aungque esta
ultima marca no haya sido anulada previa o simultdneamente.

22. Dadas estas circunstancias, €l Juzgado de lo Mercantil n°® 1 de Alicante y n® 1 de Marca Comunitaria decidié suspender €l
procedimiento y plantear al Tribunal de Justiciala cuestion prejudicia siguiente:

"En un litigio por infraccién del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, €l derecho a prohibir su utilizacion en el
tréfico econdmico por tercero previsto en el art 9.1 del Reglamento (.) ¢se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique
un riesgo de confusion (por ser ssimilar ala marca comunitariay similar los servicios o productos), o por e contrario, queda excluido
aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente
ese registro de marca posterior?”

Sobre la cuestion prejudicial
Sobre laadmisibilidad

23. La Fédération Cynologique considera que no procede admitir la peticion de decision prejudicia. En primer lugar, alega que
la cuestion planteada es de naturaleza hipotética, ya que la interpretacion solicitada no es necesaria para resolver € litigio principal.
Sostiene, en efecto, que las acciones gercitadas en su demanda se refieren Gnicamente alas marcas nacionales n° 2614806, n° 2786697
y n° 2818217, y que lademanda no se dirige en absoluto contrala marca comunitaria n® 7597529, registrada en un momento posterior.
Ademas, seglin ella, la Federacion Canina no se refirid a esa marca comunitaria ni en su contestacion a la demanda ni en su demanda
reconvencional, exceptuando una breve mencion atitulo informativo.

24. Por otra parte, la Fédération Cynologique considera que la interpretacion del articulo 9, apartado 1, del Reglamento no suscita
ninguna duda razonable. En su opinidn, la cuestion planteada esta influida en gran medida por lajurisprudenciade Tribunal Supremo,
seguin la cual la accidn por violacién de marca gjercitada por €l titular de una marca registrada con anterioridad contrad titular de una
marca registrada posteriormente no puede prosperar i no existe una declaracion previa de nulidad de esta Ultima.

25. En segundo lugar, la Fédération Cynologique alega que se havulnerado el derecho de defensadelas partesdel litigio principal, ya
que el érgano jurisdiccional remitente planted de oficio la cuestion prejudicial sin que dichas partes tuvieran la posibilidad de presentar
observaciones sobre la oportunidad de laremisién prejudicia hasta que el juicio quedo visto para sentencia.

26. Con carécter preliminar, procede recordar que, en un procedimiento con arreglo al articulo 267 TFUE, basado en una neta
separacion defuncionesentrelostribunalesnacionalesy el Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al juez nacional -que conoce
del litigio y ha de asumir la responsabilidad de la decision jurisdicciona que debe adoptarse- apreciar, alaluz de las particularidades
del asunto, tanto la necesidad de una decision prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea
al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, desde el momento en que las cuestiones planteadas se refieren alainterpretacion del Derecho
delaUnion, € Tribunal de Justicia esta obligado, en principio, a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 18 de julio de
2007, Lucchini, C 119/05, Rec. p. | 6199, apartado 43; de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C 52/09, Rec. p. | 527, apartado
15, y de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros, C 509/09 y C 161/10, Rec. p. | 0000, apartado 32).

27. En efecto, e Tribunal de Justicia sélo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestion prejudicial planteada por un érgano
jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretacion del Derecho de la Unidn solicitada no tiene relacion alguna con
larealidad o con el objeto del litigio principal, cuando €l problema sea de naturaleza hipotética o cuando €l Tribunal de Justicia no
disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder Utilmente alas cuestiones planteadas (véanse, en particular, las
sentencias antes citadas Lucchini, apartado 44, TeliaSonera Sverige, apartado 16, y eDate Advertising y otros, apartado 33).

28. Puesbien, es preciso hacer constar que, en €l presente asunto, no se deduce de manera evidente de los autos remitidos a Tribunal
de Justicia que lainterpretacion del Derecho de la Union solicitada no tenga rel acion alguna con el objeto del litigio, ni tampoco que el
problema planteado por el érgano jurisdiccional nacional sea de naturaleza hipotética.

29. Por €l contrario, de esos autos se desprende que las acciones gjercitadas por la Fédération Cynologique suscitan interrogantes
sobre la utilizacion, por parte de la Federacién Canina, de signos que pueden resultar lesivos para la marca comunitaria anterior, de la
gue estitular la Fédération Cynologique. Ahora bien, uno de esos signos es € protegido por la marca comunitaria posterior n® 7597529.
Por otro lado, |a Fédération Cynologique se ha referido expresamente en su demanda al uso de dichamarca comunitariay alasolicitud
de registro de lamisma por parte de la Federacién Canina.

30. Ademas, es preciso sefidar que el hecho de que las partes en €l litigio principal ho hayan aludido a un problema de Derecho de
laUnion ante el érgano jurisdiccional remitente no impide que éste someta una cuestion a Tribunal de Justicia. Al prever unaremision
con carécter prejudicial al Tribunal de Justicia cuando "se plantee una cuestion de estetipo (...) ante un érgano jurisdiccional nacional”,
e articulo 267 TFUE, pérrafos segundo y tercero, no pretende reservar dicha remision Unicamente a los supuestos en que una u otra
de las partes en €l litigio principal haya tomado la iniciativa de suscitar una cuestion sobre la interpretacion o la validez del Derecho
de la Unién, sino que cubre también los supuestos en que tal cuestion es suscitada por e propio érgano jurisdiccional, si estima que
unadecision del Tribunal de Justicia al respecto es "necesaria para poder emitir su fallo" (sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia,
126/80, Rec. p. 1563, apartado 7, y de 8 de marzo de 2012, Huet, C 251/11, Rec. p. | 0000, apartado 23).

31. Dadas estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la peticidn de decision prejudicial.
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Sobre € fondo

32. En la cuestion planteada, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si € articulo 9, apartado 1, del Reglamento
debe interpretarse en el sentido de que €l derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero €l uso
en €l tréfico econdémico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin
gue sea necesaria una declaracion previa de nulidad de esta Gltima marca.

33. En primer lugar, procede subrayar que el articulo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia seglin que el tercero
sea 0 no titular de unamarca comunitaria. En efecto, esta disposicion reconoce d titular de unamarca comunitaria un derecho exclusivo
que lo habilita para prohibir a"cualquier tercero”, sin su consentimiento, €l uso en € trafico econdmico de signos que puedan resultar
lesivos para su marca (véase, por analogia, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanzay Galdos Internacional, C 488/10,
Rec. p. | 0000, apartados 33 y 34).

34. A continuacién, es preciso tener en cuenta € articulo 54 del Reglamento, relativo ala caducidad por tolerancia, con arreglo al
cual "d titular de unamarcacomunitaria que hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso de unamarca comunitaria posterior
(...) yano podra solicitar lanulidad ni oponerse a uso de la marca posterior”.

35. Del texto de este articul o se deduce que, antes de que sobrevengala caducidad por tolerancia, €l titular de unamarca comunitaria
esté facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de lamisma
mediante una accién por violacion de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.

36. Por ultimo, procede sefidar queni € articulo 12 del Reglamento, relativo alalimitacion delos efectos delamarca comunitaria, ni
ningunaotradisposicién del Reglamento establ ece expresamente unalimitacion del derecho exclusivo del titular delamarcacomunitaria
en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior.

37. Se deduce, pues, del texto del articulo 9, apartado 1, del Reglamento y de la estructura general de este Ultimo que €l titular de
una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir a titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella.

38. El hecho de que € titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del articulo
9, apartado 1, del Reglamento no desvirtliala conclusién anterior.

39. A este respecto procede recordar que, como ha mantenido la Comision Europea en sus observaciones, las disposiciones del
Reglamento deben interpretarse alaluz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitariaanterior prima sobre lamarca
comunitaria posterior (véase, por analogia, la sentencia Celaya Emparanzay Galdés Internacional, antes citada, apartado 39).

40. En efecto, se deduce en particular de los articulos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto
entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la proteccion comunitaria antes que
laregistrada en segundo lugar.

41. Por lo demés, procede rechazar la argumentacion de la Federacion Canina segiin la cual las caracteristicas del procedimiento de
registro de las marcas comunitarias exigen que, cuando se conceda €l registro de lamarca a término del procedimiento, dicha marca
confieraasu titular un derecho de utilizacion que solo podraimpugnarse mediante una accion de nulidad antela OAMI o mediante una
demanda reconvencional formulada en el marco de una accion por violacion de marca.

42. Escierto, efectivamente, que el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, tal como se regulaen los articulos 36 a45
del Reglamento, comprende un examen de fondo destinado a determinar, antes de proceder a registro, si la marca comunitariacumple
los requisitos exigidos para obtener proteccién.

43. Este procedimiento consta ademas de una fase de publicacién, en la que los terceros pueden dirigir ala OAMI observaciones
escritas precisando los motivos por 1os que procede denegar de oficio el registro delamarca, y ofreceiguamente alostitulares de marcas
anterioreslaposibilidad de formular oposicion a registro de lamarca en un plazo de tres meses a partir de la publicacién de la solicitud
de marca comunitaria, invocando, en particular, los motivos de denegacion rel ativos que se contemplan en €l articulo 8 del Reglamento.

44. Sin embargo, como indico el Abogado General en los puntos 32 y 42 de sus conclusiones, estas circunstancias no resultan
determinantes.

45. Por una parte, es preciso hacer constar que, a pesar de las garantias que ofrece el procedimiento de registro de las marcas
comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo
para una marca comunitaria anterior.

46. Este podria ser €l caso, por giemplo, cuando €l titular de lamarca comunitaria anterior no haya formulado oposicion con arreglo
al articulo 41 del Reglamento, o bien cuando la OAMI no haya examinado esta oposicién en cuanto al fondo debido a incumplimiento
de los requisitos de procedimiento establecidos en €l apartado 3 de dicho articulo 41, tal como ha ocurrido, por lo demés, en e asunto
examinado en € litigio principal.

47. Por otra parte, €l Tribuna de Justicia ha declarado ya, en relacién con e Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consgjo, de 12 de
diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), que las acciones en materia de infraccion de un
dibujo 0 modelo y las solicitudes de declaracion de nulidad se distinguen por su objeto y por sus efectos, de modo que la posibilidad de
que € titular de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior gjercite una accion por infraccién de su dibujo o modelo contra el
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titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior no priva de sentido a la presentacién ante la OAMI de una solicitud de
declaracion de nulidad contra este Ultimo (sentencia Celaya Emparanzay Galdos Internacional, antes citada, apartado 50).

48. Esta conclusién resulta aplicable, mutatis mutandis, en € &mbito de las marcas comunitarias, de modo que procede considerar
gue la posibilidad de que € titular de una marca comunitaria anterior gjercite unaaccion por violacion de marca contrael titular de una
marca comunitaria posterior no puede privar de sentido ni ala presentacion ante la OAMI de una solicitud de declaracién de nulidad ni
alos mecanismos de control previo existentes en el procedimiento de registro de las marcas comunitarias.

49, Por lo demés, es preciso poner de relieve la necesidad de preservar lafuncién esencial delamarca, que es la de garantizar alos
consumidores la procedencia del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C 206/01, Rec. p. | 10273,
apartado 51).

50. A este respecto, € Tribunal de Justicia ha declarado ya en varias ocasiones que el derecho exclusivo establecido en el articulo 9,
apartado 1, del Reglamento se concede afin de permitir que €l titular de la marca proteja sus intereses especificos como titular de dicha
marca, es decir, afin de garantizar que esta ltima pueda cumplir las funciones que le son propias (véase la sentencia de 23 de marzo
de 2010, Google France y Google, C 236/08 a C 238/08, Rec. p. | 2417, apartado 75y jurisprudenciaque alli se cita).

51. Puesbien, como el Abogado General ha sefialado en los puntos 43y 44 de sus conclusiones, la proteccion que confiere el articulo
9, apartado 1, del Reglamento se veria considerablemente debilitadasi € titular de unamarca comunitaria anterior, afin de prohibir que
un tercero utilice un signo lesivo paralas funciones de su marca, estuviera obligado a esperar ala declaracion de nulidad de la marca
comunitaria posterior de laque estitular ese tercero.

52. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestion planteada que el articulo 9, apartado 1, del
Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier
tercero el uso en € tréfico econdmico de signos idénticos o similares a su marca se extiende a tercero titular de una marca comunitaria
posterior, sin que sea necesaria una declaracion previa de nulidad de esta Gltima marca.

Costas

53. Dado que € procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, € caracter de un incidente promovido ante €l érgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver 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 reembol so.

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

El articulo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consgjo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe
interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero € uso en €l
tréfico econdmico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que
sea hecesaria una declaracion previa de nulidad de esta Ultima marca.

Firmas
Lengua de procedimiento: espafiol.

Fuente: http://curia.europa.eu. Carécter gratuito y no auténtico.
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