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Fallo

1) Elarticulo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unidn
Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicacion de determinados principios de Derecho nacional en
materia procesal, un tribunal de marcas de la Unién Europea se abstenga de dictar una resolucion que prohiba a un tercero continuar
los actos de violacion de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho

tri

>

bunal.

El articulo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.” 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el

titular de una marca de la Unién Europea pueda reclamar una indemnizacién por hechos de terceros anteriores a la publicacion de
una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el periodo posterior a la publicacién de la
solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicacién de su registro, el concepto de «indemnizacion
razonable», recogido en esa disposicion, abarca la reclamacién de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la
utilizacion de esa marca durante el mencionado periodo. Por el contrario, este concepto de «indemnizacion razonable» excluye la
reparacién del perjuicio mds amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el dafio moral.
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016 (peticion de decisién
prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Diisseldorf — Alemania) — Thomas Philipps GmbH &
Co. KG/Griine Welle Vertriebs GmbH

(Asunto C-419/15) (")

[Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos y modelos comunitarios — Reglamento
(CE) n.° 6/2002 — Articulos 32 y 33 — Licencia — Registro de dibujos y modelos comunitarios —
Derecho del licenciatario a ejercitar una accion por infraccion pese a la falta de inscripcion de la licencia en
el Registro — Derecho del licenciatario a ejercitar una accién por infraccién para obtener el resarcimiento
de los dafios y perjuicios sufridos]

(2016/C 314/10)

Lengua de procedimiento: alemdn

Organo jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Diisseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Demandada: Griine Welle Vertriebs GmbH

Fallo

1) El articulo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.” 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones por infraccion de los
derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el
Registro de dibujos y modelos comunitarios.

2) El articulo 32, apartado 3, del Reglamento n.° 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede, en el contexto de
una accion por infraccion de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposicion,
reclamar una indemnizacion por los dafios y perjuicios sufridos.
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