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Resumen

Mala fe. Marcas. El TJUE resuelve la cuestion prejudicial relativa a la interpretacion del art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva
2008/95/CE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas. Se plantea en € marco
de un litigio entre una empresa y €l comité de apelacion para las patentes y marcas en relacion con la legalidad de una resolucion
dictada por el Comité de anular €l registro de una botella de plastico como marca al existir ya una marca extranjera en el momento de
presentar su solicitud. El Tribunal sefiala que para considerar que hay mala fe en el autor de la solicitud de registro de una marca hay
gue tomar consideracion todos |os factores propiosy que existan en el momento de presentar la solicitud de registro. La circunstancia
de que €l autor de la solicitud sepa que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud no basta para acreditar la
existencia de que concurre mala fe en €l autor. (FJ 18-43).

NORMATIVA ESTUDIADA

Dir. 95/2008 de 22 octubre 2008. Aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
art.4.4.9

CLASIFICACION POR CONCEPTOS JURIDICOS

APROXIMACION DE LASLEGISLACIONES
CUESTION PREJUDICIAL

FICHA TECNICA
Procedimiento:Prejudicial
Legislacion
Interpretaart.4.4.g de Dir. 95/2008 de 22 octubre 2008. A proximacion de las | egislaciones del os Estados miembros en materia
de marcas

SENTENCIA

En e asunto C-320/12,

guetiene por objeto una peticién de decision prejudicial planteada, con arreglo al articulo 267 TFUE, por € Hgjesteret (Dinamarca),
mediante resolucion de 29 de junio de 2012, recibidaen el Tribunal de Justiciael 2 dejulio de 2012, en el procedimiento entre

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

y

Ankenaa/net for Patenter og Varemagker,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SalaQuinta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhész, D. Svéby y C. Vajda (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escabar;

habiendoconsiderado |0s escritos obrantes en autos;

consideradas | as observaciones presentadas:

- en nombre de Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, por la Sra. J. Glaesel, advokat;

- en nombre de Kabushiki Kaisha Y akult Honsha, por € Sr. C. Bardenfleth, advokat;

- en nombre del Gobierno danés, por la Sra. V. Pasternak Jargensen, en calidad de agente, asistidapor € Sr. R. Holdgaard, advokat;
- en nombre del Gobierno italiano, por laSra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistidapor el Sr. G. Palatiello, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comision Europea, por los Sres. H. Stevibak y F. Bulst, en calidad de agentes;

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

dictalasiguiente

© Lefebvre-El Derecho, SA. 1



Sentencia

1. Lapeticion dedecision prejudicial tiene por objeto lainterpretacidn del concepto de"malafe" en el sentido del articulo 4, apartado
4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de
las legislaciones de | os Estados miembros en materiade marcas (DO L 299, p. 25).

2. Esta peticion se present6 en €l marco de un litigio entre Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (en lo sucesivo, "Malaysia Dairy") y
Ankenaevnet for Patenter og Varemaaker (Comité de Apelacion paralas Patentesy las Marcas; en lo sucesivo, "Comité de Apelacion”),
en relacion con lalegalidad de una resolucion dictada por dicho Comité de anular €l registro de una botella de plastico como marca,
basandose en que Malaysia Dairy conocia la marca extranjera de Kabushiki Kaisha Y akult Honsha (en lo sucesivo, "Y akult") en €l
momento de presentar su solicitud de registro.

Marco juridico
Derecho delaUnién

3. LaDirectiva89/104/CEE del Consgjo, de 21 dediciembrede 1988, PrimeraDirectivarel ativaalaaproximacion delaslegislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), fue derogaday codificada por la Directiva 2008/95, que entr6 en vigor
el 28 de noviembre de 2008.

4. Los considerandos 2, 4, 6y 8 de la Directiva 2008/95 exponen:

"(2) Laslegislaciones que se aplicaban alas marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva (89/104)
contenian disparidades que podian obstaculizar tanto lalibre circulacién de mercancias como lalibre prestacién delos serviciosy fal sear
las condiciones de competencia en el mercado comUn. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar €l buen
funcionamiento del mercado interior.

()

(4) No parece necesario proceder a una aproximacion total de las legislaciones de |os Estados miembros en materia de marcas. Es
suficiente con aproximar las disposi ciones naci onal es que tengan mayor incidenciadirecta sobre el funcionamiento del mercado interior.

()

(6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer |as disposiciones de procedimiento relativas
al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por €l registro. Les compete, por € emplo, determinar la forma de los
procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en €
procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en & que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro,
prever un procedimiento de oposicién o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la
facultad de determinar |os efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

()

(8) Larealizacion de los objetivos perseguidos por la aproximacion supone que la adquisicion y la conservacion de un derecho
sobre lamarcaregistrada estén en principio sujetas, en todos |os Estados miembros, alas mismas condiciones. A dicho efecto, conviene
establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir 1os productos o
servicios de una empresa de los de otra. Las causas de denegacion o nulidad relativas a la propia marca -por € emplo, la ausencia de
carécter distintivo- o relativas alos conflictos entre lamarcay |os derechos anteriores, deben ser enumeradas de manerataxativa, aunque
algunas de estas causas sean enumeradas con carécter facultativo para los Estados miembros, que pueden asi mantener o introducir en
su legislacion las causas en cuestion. Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislacion causas de denegacion
o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisicion o de conservacion del derecho sobre la marca, paralas cuales no exista
disposicion alguna de aproximacion, relativas por gjemplo alalegitimacion para ser titular de unamarca, alarenovacion de la marca,
al régimen de tasas 0 a incumplimiento de las normas de procedimiento."

5. Con €l titulo "Otras causas de denegacion o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores', € articulo 4, apartado 4,
letra g), de la Directiva 2008/95 dispone:

"Cualquier Estado miembro podra ademas disponer que se deniegue €l registro de una marca o, si esta registrada, que se declare
su nulidad en los casos y en lamedida en que:

()

0) lamarca pueda confundirse con unamarca que, en lafecha de presentacion de la solicitud, estaba siendo usadaen €l extranjeroy
gue continGe utilizandose alli, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de malafe por € solicitante.”

6. El tenor del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 es idéntico a la disposicion correspondiente de la Directiva
89/104. Los considerandos 2, 4, 6 y 8 de la Directiva 2008/95 equivalen en esenciaa primero, tercero, quinto y séptimo considerandos
dela Directiva 89/104.

Derecho danés
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7. El articulo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas, en la redaccién dada al mismo por la Ley n° 109, de 24 de enero de
2012, por la que se establece € texto refundido, e incluido en su version actual por €l articulo 1, punto 3, delaLey n° 1201, de 27 de
diciembre de 1996, establece:

"Asimismo, se denegara d registro de las marcas en caso de que:

()

3) sean idénticas o se diferencien s6lo en aspectos secundarios de aguellas marcas que, en el momento de presentarse la solicitud
0, en su caso, & momento de prioridad que se invoca en apoyo de la solicitud, se hubiesen utilizado en € extranjero y se continuasen
usando alli parabienes o servicios de lamismao similar naturaleza que aquellos paralos que se solicita el registro de la segunda marca,
y en el momento de presentarse la solicitud el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera.”

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8. En 1965, Y akult obtuvo, en Japdn, €l registro como dibujo o modelo de una botella de pléstico para una bebida lactea, la cua
posteriormente fue registrada como marca en Japdn y en otros paises, incluidos Estados miembros de la Unién Europea.

9. MalaysiaDairy producey comercializa, desde 1977, una bebidalactea en unabotella de plastico. A raiz de presentar una solicitud
en 1980, Malaysia Dairy logré registrar como marca su botella de plastico similar, en concreto en Maasia.

10. En 1993, Malaysia Dairy y Y akult suscribieron un acuerdo en el que se establecian los derechos y obligaciones mutuos relativos
al usoy € registro de sus respectivas botellas en determinados paises.

11. Como consecuencia de una solicitud de registro presentada en 1995, Malaysia Dairy obtuvo €l registro, en Dinamarca, de su
botella de plastico en concepto de marca tridimensional.

12. El 16 de octubre de 2000, Y akult se opuso a mencionado registro, argumentando que, al presentar su solicitud, Malaysia Dairy
conocia o debia haber conocido laexistencia, en €l extranjero, de marcas anterioresidénticas delas cuales Y akult estitular, en el sentido
del articulo 15, apartado 3, punto 3, delaL ey de Marcas. Mediante resolucion de 14 de junio de 2005, la Patent- og V aremaarkestyrel sen
(Oficina Danesa de Patentes y Marcas) desestimd la pretension formulada por Y akult, alegando en particular que, habida cuenta de que
Malaysia Dairy eratitular de unamarcaregistradaen Malasia cuyo registro solicitd posteriormente en Dinamarca, en €l presente asunto,
el mero hecho de que, en el momento de presentar su solicitud de registro, dicha sociedad conociera la marca extranjera de la que es
titular Y akult, no podia demostrar su malafe.

13. Yakult impugno la mencionada resolucidn ante el Comité de Apelacion, el cual, e 16 de octubre de 2006, resolvié anular €l
registro delamarcadelaque MalaysiaDairy estitular. En particular, e Comité de Apelacion estimo que e articulo 15, apartado 3, punto
3, delalLey de Marcas debe interpretarse en el sentido de que e conocimiento efectivo o presunto de unamarcausadaen el extranjero a
efectos de dicha disposicion basta para concluir que concurre malafe en € autor delasolicitud de registro de unamarca (en lo sucesivo,
"solicitante"), aun cuando se pueda suponer que éste habia logrado anteriormente € registro de la marca solicitada en otro pais.

14. MaaysiaDairy interpuso recurso contralaresolucion del Comité de Apelacion ante €l Sg- og Handel sretten (Tribuna Maritimo
y delo Mercantil), el cual, mediante sentencia de 22 de octubre de 2009, confirmé laresolucién del Comité de Apelacion, apuntando, en
concreto, que habia quedado acreditado que Malaysia Dairy tenia conocimiento de lamarca anterior de Y akult a presentar su solicitud
de registro en Dinamarca.

15. El 4 de noviembre de 2009 Malaysia Dairy interpuso recurso de apelacion contra dicha sentencia ante el Hgjesteret.

16. A juicio del 6rgano jurisdiccional remitente, no hay acuerdo entre las partes del litigio principal acerca de, por un lado, si €l
concepto de "malafe’ en e sentido del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 ha de interpretarse de manera uniforme
en el Derecho de laUniony, por otro lado, si basta, para concluir que concurre malafe en € solicitante a efectos de dicha disposicion,
gue € solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera.

17. En estas circunstancias, € Hgjesteret decidié suspender el procedimiento y plantear a Tribuna de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:

"1) ¢Es el concepto de malafe utilizado en el articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 (.) la expresion de una norma
juridica que puede delimitarse con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros, o se trata de un concepto de Derecho de la
Unio6n a que debe darse una interpretacion uniforme?

2) Si d concepto de mala fe (incluido en €l) articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 es un concepto de Derecho
de la Unidn, ¢debe entenderse en el sentido de que puede bastar, para denegar €l registro, que el solicitante conociese o debiese haber
conocido la marca extranjera en el momento de presentar la solicitud, o deben ademés tenerse en cuenta los elementos subjetivos que
concurran en e solicitante?

3) ¢Puede un Estado miembro optar por establecer un régimen especifico de proteccion paralas marcas extranjeras que se aparte del
articulo 4, apartado 4, letrag), de la Directiva 2008/95 en relacion con el requisito de lamalafe, por g emplo, estableciendo el requisito
concreto de que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera?”

Sobre |as cuestiones prejudiciales
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18. Lapeticion de decision prejudicia serefiere alaDirectiva 2008/95. No obstante, parte delos hechos controvertidos en el asunto
principal son anteriores alafechade la entrada en vigor de la Directiva 2008/95, a saber, el 28 de noviembre de 2008.

19. Sin embargo, larespuesta que debe darse alas cuestiones prejudiciales serialamismaaunque en € litigio principal se aplicarala
Directiva89/104, dado que el articulo 4, apartado 4, letrag), de éstaesidéntico aladisposicion correspondiente de la Directiva 2008/95
y que e contenido de los considerandos pertinentes de estas dos Directivas es esencialmente € mismo.

Saobre la primera cuestion

20. Mediante su primera cuestién, el érgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de "malafe", en el sentido
del articulo 4, apartado 4, letrag), de la Directiva 2008/95, es un concepto de Derecho de la Unién a que debe darse unainterpretacion
uniforme.

21. Ensusobservaciones, MalaysiaDairy, el Gobierno italiano y la Comision Europea estiman que se trata de un concepto auténomo
de Derecho de la Unidn a que se ha de dar, en los diferentes instrumentos de este Derecho que tienen por objeto las marcas, una
interpretacion uniforme.

22. Y akulty el Gobierno danés consideran que, dado que setratade un concepto que laDirectiva 2008/95 no define con precision, los
Estados miembros, en principio, estan facultados para precisar tal contenido, respetando |os objetivos de dicha Directivay con arreglo
al principio de proporcionalidad.

23. Procede recordar, en primer lugar, que la Directiva 2008/95, en sus articulos 3 y 4, enumera causas, absolutas o relativas, sobre
cuya base puede denegarse €l registro de una marca o, Si ésta esta registrada, puede declararse nula. Entre dichas causas, algunas se
enumeran con caracter facultativo para los Estados miembros que, tal como se sefiala en € considerando 8 de la Directiva 2008/95,
"pueden asi mantener o introducir en su legislacién las causas en cuestion”.

24. El articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 contiene una causa facultativa de denegacion o de nulidad.

25. Segun reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicacion uniforme del Derecho de la Unidn como del principio
de igualdad se desprende que €l tenor de una disposicion de Derecho de la Unidn que no contenga una remision expresa a Derecho
de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normamente debe ser objeto en toda la Unién de unainterpretacion
auténomay uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de ladisposicion y € objetivo perseguido por la normativa de
gue setrate (véase, en particular, lasentenciade 22 de septiembre de 2011, Budejovicky Budvar, C-482/09, Rec. p. 1-0000, apartado 29).

26. Constaque laredaccion dd articulo 4, apartado 4, letrag), de la Directiva2008/95 no contiene definicién algunadel concepto de
"malafe", el cua tampoco se define en los otros articul os de dicha Directiva. Dicha disposicion no contiene tampoco ningunaremision
expresa a Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, € sentido y el alcance del mencionado
concepto deben determinarse alaluz del contexto en el que seinsertala disposicion de que setratade la Directiva 2008/95 y €l objetivo
perseguido por ésta.

27. Enlo relativo a objeto y € fin de la Directiva 2008/95, si bien es cierto que, con arreglo a considerando 4 de dicha Directiva,
No parece necesario proceder a una aproximacion total de laslegislaciones de |os Estados miembros en materia de marcas, no es menos
cierto que lamencionada Directiva contiene una armonizacion de las normas material es fundamental es en este ambito, es decir, segin €l
mismo considerando, de las normas rel ativas alas disposi ciones nacional es que tienen mayor incidencia directa sobre el funcionamiento
del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonizacion relativa a estas normas sea completa (véase, en este
sentido, las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. 1-4799, apartado 23, y Budejovicky
Budvar, antes citada, apartado 30).

28. Debe afiadirse que e carécter facultativo de una disposicion de la Directiva 2008/95 carece de relevancia para determinar si
procede reservar unainterpretacion uniforme a contenido de dicha disposicién (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de
2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. |-12537, apartados 18 a 21).

29. A laluz de las consideraciones anteriores, procede responder ala primera cuestion que €l articulo 4, apartado 4, letra g), de la
Directiva2008/95 debeinterpretarse en €l sentido de que el concepto de"malafe”, aefectos de dichadisposicidn, constituye un concepto
auténomo de Derecho de la Unidn que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unién.

Sobre la segunda cuestion

30. Mediante su segunda cuestion, el érgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, en caso de respuesta afirmativa a la
primera cuestion, si é conocimiento o la presuncion de conocimiento, por parte del solicitante, de unamarca que estaba siendo usadaen
el extranjero en el momento de presentar su solicitud, que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, basta para concluir
gue concurre mala fe en dicho solicitante o si deben tenerse en cuenta otros elementos subjetivos que concurran en €l mismo.

31. En sus abservaciones, Maaysia Dairy, €l Gobierno italiano y la Comision consideran, alaluz de lajurisprudenciadel Tribunal
de Justiciaqueinterpretael mencionado concepto en el contexto del Reglamento (CE) n°40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que ha de procederse a realizar una apreciacion global de todas las circunstancias
del asunto, basandose no sdlo en el conocimiento objetivo de una marca extranjera por parte del solicitante, sino también en lavoluntad
subjetiva de éste a presentar su solicitud.
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32. El Gobierno danésy Y akult sostienen que €l concepto de mala fe, tal y como ha sido interpretado por e Tribuna de Justicia
en el contexto del Reglamento n°® 40/94, no puede extrapolarse a la Directiva 2008/95. El Gobierno danésy Y akult consideran que €l
concepto de "mala fe", a efectos del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95, debe entenderse en € sentido de que €l
hecho de que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjeraen e momento de presentar su solicitud puede bastar
para concluir que concurre mala fe en dicho solicitante. En opinién del Gobierno danésy de Y akult la necesidad de previsibilidad del
Derecho y de una buena gestion administrativa abogan en favor de tal interpretacion.

33. Conarregloalajurisprudenciadel Tribunal de Justicia, €l régimen delas marcas comunitarias esun sistemaauténomo, constituido
por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son propios, de modo que su aplicacion es independiente de todo sistema
nacional (véase la sentencia Budejovicky Budvar, antes citada, apartado 36 y jurisprudencia citada).

34. Procede sefid ar que €l concepto de "malafe’ estacontemplado en € articulo 51, apartado 1, Ietrab), del Reglamento n°40/94, en
virtud del cual lanulidad delamarca comunitaria se declarara"cuando al presentar lasolicitud delamarcaédl solicitante hubiera actuado
de malafe". Dichadisposicion serecogi6 en términos idénticos en el articulo 52, apartado 1, letrab), del Reglamento (CE) n° 207/2009
del Consgjo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que derogd y sustituyo a Reglamento n° 40/94.

35. El Reglamento n° 207/2009, que complementa la normativa de la Unién en materia de marcas mediante el establecimiento de un
régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, €l establecimiento y el funcionamiento
del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interaccién armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y
nacionales, debe interpretarse el concepto de "malafe" en el sentido del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la
misma manera que en el contexto del Reglamento n°® 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicacion coherente de las distintas normas
gue en el ordenamiento juridico de la Unidn tienen por objeto las marcas.

36. De lajurisprudencia que interpreta dicho concepto en el contexto del mencionado Reglamento se deriva que la existencia de la
malafe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos | os factores pertinentes en el caso de autosy que existian en el momento
de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, €l hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero
utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que €l solicitante sepa o deba
saber que un tercero usatal signo no basta, por si sola, para acreditar la existencia de que concurre malafe en dicho solicitante. Ademaés,
procede tomar en consideracion la intencién del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una
marca, elemento subjetivo que debe determinarse en funcidn de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la
sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, Rec. p. 1-4893, apartados 37 y 40 a42).

37. A laluz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestion que e articulo 4, apartado 4, letra g), de
la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha
disposicion, procede tomar en consideracién todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existian en el momento de
presentar la solicitud de registro. La circunstancia de que €l solicitante sepa o deba saber que un tercero usa unamarca en €l extranjero
al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por si sola, para acreditar la existencia,
en el sentido de la mencionada disposicion, de que concurre malafe en el solicitante.

Sobre |atercera cuestion

38. Mediante su tercera cuestion, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si € articulo 4, apartado 4, letra g), dela
Directiva 2008/95 debe interpretarse en €l sentido de que permite alos Estados miembros establ ecer una proteccién especifica paralas
marcas extranjeras, basada en que el solicitante conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

39. Malaysia Dairy, el Gobierno itaiano y la Comisién consideran que el margen de que disponen los Estados miembros en el
marco de la aplicacién de las causas de denegacion o nulidad enumeradas con carécter facultativo en el articulo 4, apartado 4, de la
Directiva 2008/95, se limita a mantener o a introducir en sus legislaciones respectivas las causas en cuestion y no les permite afiadir
causas adicionales.

40. Por € contrario, Yakult y el Gobierno danés han mantenido que, dado que las disposiciones nacionales en la materia cubiertas
por e articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no tienen mayor incidencia directa sobre el mercado interior, no puede
considerarse que dicha disposicién efectlia una armonizacién completa.

41. Procede subrayar que, si bien €l legislador enumera con caracter facultativo las causas que figuran en el articulo 4, apartado 4, de
la Directiva 2008/95, ello no impide que e margen que se dejaalos Estados miembros se limita a establecer 0 no esa causa, tal como ha
sido especificamente delimitada por dicho legislador, en su Derecho nacional (véase, por analogia, tratandose del articulo 5, apartado
2, delaDirectiva 89/104, la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 18 a 20).

42. LaDirectiva2008/95 prohibe alos Estados miembros establecer causas de denegacion o de nulidad que no sean las contempl adas
por dichaDirectiva, lo cual seratificaen €l considerando 8 delamisma, en virtud del cual las causas de denegacién o de nulidad relativas
alapropiamarca, por emplo, las que serefieren alos conflictos entre la marcay los derechos anteriores, deben enumerarse de manera
exhaustiva, aunque algunas de estas causas se enumeren con caracter facultativo para los Estados miembros, que podran asi mantener
o introducir en su legislacion las causas en cuestion.
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43. Por tanto, procede responder alatercera cuestion que el articulo 4, apartado 4, letrag), delaDirectiva 2008/95 debe interpretarse
en e sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de proteccion especifica para las marcas extranjeras
distinto del establecido por dicha disposicidn y basado en que €l solicitante conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

Costas

44, Dado que € procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, € caracter de un incidente promovido ante el 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 reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, € Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1) El articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008,
relativa alaaproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que €l
concepto de "malafe", aefectos de dicha disposicion, constituye un concepto autébnomo de Unidn Europea.

2) El articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre
malafe en el autor de la solicitud de registro de una marca a efectos de dicha disposicion, procede tomar en consideracion todos los
factores pertinentes propios del caso de autosy que existian en el momento de presentar la solicitud de registro. Lacircunstancia de que
€l autor de dicha solicitud sepa o deba saber que un tercero usa unamarca en el extranjero en e momento de presentar su solicitud que
puede confundirse con lamarcacuyo registro se solicita, no basta, por si sola, paraacreditar laexistencia, en el sentido delamencionada
disposicion, de que concurre malafe en el autor de la mencionada solicitud.

3) El articulo 4, apartado 4, letrag), delaDirectiva 2008/95 debeinterpretarse en el sentido de que no permite alos Estados miembros
establecer un régimen de proteccion especifica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposicion y basado en
gue € autor de la solicitud de registro de una marca conociese 0 debiese haber conocido una marca extranjera.

Firmas
Lengua de procedimiento: danés.

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