FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 14 de abril de 2011*

I. Introduccion

1. Quien usa de forma no autorizada una
marca ajena o un signo similar en el tréafico
econémico vulnera los derechos del titular
de dicha marca. Ahora bien, ;cabe afirmar lo
mismo respecto a una empresa que por en-
cargo de un tercero llena con bebidas latas
designadas con el signo controvertido? ;Y
qué consecuencias tiene lo anterior si estos
productos estdn destinados a su exportaciéon
directa desde el territorio en que la marca
esta protegida? Estas cuestiones se plantean
en el presente procedimiento.

I1. Marco juridico

2. Resulta pertinente la Directiva 89/104/
CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas? (en lo sucesivo, «Di-
rectiva de marcas»).

1 — Lengua original: aleman.

2 — (DO 1989, L 40, p. 1), modificada por ultima vez por el
anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Euro-
peo (DO 1994, L 1, p. 482), y derogada y sustituida por la
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (versién codificada) (DO L 299, p. 25).

3. Los derechos derivados de la marca se
recogen en el articulo 5 de la Directiva de
marcas:

«1. La marca registrada confiere a su titular
un derecho exclusivo. El titular estard faculta-
do para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trafico econémico:

a) de cualquier signo idéntico a la mar-
ca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que la marca esté
registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico
o similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios desig-
nados por la marca y el signo, implique
por parte del ptblico un riesgo de confu-
sién, que comprende el riesgo de asocia-
cidén entre el signo y la marca.

2.[...]
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3. Podra en especial prohibirse, cuando se
cumplan las condiciones anunciadas en los
apartados 1y 2:

a) poner el signo en los productos o en su
presentacion;

b) ofrecer productos, comercializarlos o al-
macenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;

¢) importar productos o exportarlos con el
signo;

d) utilizar el signo en los documentos mer-
cantiles y la publicidad.

4. [...]»

4. Ademis, ha de hacerse referencia a la Di-
rectiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relati-
va al respeto de los derechos de propiedad
intelectual. ®

5. El articulo 1 de la Directiva 2004/48 des-
cribe su objeto:

«La presente Directiva se refiere a las medi-
das, procedimientos y recursos necesarios
para garantizar el respeto de los derechos
de propiedad intelectual. A los fines de la
presente Directiva, el término “derechos de

3 — (DOL 157, p.45).
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propiedad intelectual” incluird los derechos
de propiedad industrial.»

6. El articulo 11, tercera frase, de la Di-
rectiva regula las reclamaciones contra los
intermediarios:

«Los Estados miembros garantizardn asimis-
mo que los titulares de derechos tengan la
posibilidad de solicitar que se dicte un man-
damiento judicial contra los intermediarios
cuyos servicios hayan sido utilizados por
terceros para infringir un derecho de propie-
dad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 3 del articulo 8 de la Directi-
va 2001/29/CE. [4 ]»

II1. Hechos y peticion de decision prejudi-
cial

7. Red Bull GmbH (en lo sucesivo, «Red
Bull)» fabrica y comercializa una denominada
bebida energética con la marca RED BULL,
mundialmente conocida. Red Bull obtuvo el
registro de esta marca para, entre otros, los
Estados del Benelux.

8. Frisdranken Industrie Winters BV (en lo
sucesivo, «Winters») es una empresa cuya
principal actividad consiste en el denominado

4 — Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la informa-
cién (DO L 167, p. 10).
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«llenado» de latas con bebidas (refrescantes)
producidas por ella misma o por terceros.

9. Smart Drinks Ltd. (en lo sucesivo, «Smart
Drinks»), una persona juridica segin el De-
recho de las Islas Virgenes Britdnicas y con
domicilio social en las mismas, es una com-
petidora de Red Bull.

10. Winters, por encargo de Smart Drinks,
llené latas con bebida refrescante. Para ello,
Smart Drinks proporcioné a Winters latas va-
cfas con sus cierres correspondientes, y todo
ello provisto de los signos, adornos y textos
que aparecen en dichas latas. Las latas en-
tregadas a Winters estaban provistas de los
signos BULLFIGHTER, PITTBULL, RED
HORN, que posteriormente fue modifica-
do por LONG HORN, y LIVE WIRE. Smart
Drinks también entregé a Winters el extrac-
to de la bebida refrescante. A continuacion,
siguiendo las instrucciones/recetas de Smart
Drinks, Winters llen¢ las latas con una canti-
dad determinada del extracto, afiadi6 aguay,
en caso necesario, dcido carbdnico y cerr6 las
latas. Posteriormente, Winters puso las latas
llenas a disposicién de Smart Drinks, que, a
continuacidn, las export6 a paises de fuera del
Benelux.

11. Por lo que se refiere al presente asunto,
la actividad prestada por Winters a Smart
Drinks se limité al procedimiento de llenado
antes descrito. No se trataba de que Winters
vendiera o entregara los productos a Smart
Drinks o a terceros.

12. El 2 de agosto de 2006, Red Bull soli-
cité, en el procedimiento sobre medidas
provisionales, que se ordenara a Winters

cesar inmediatamente cualquier uso de sig-
nos idénticos a las diversas marcas de Red
Bull mencionadas en la demanda. Para ello,
alegd que Winters, por el hecho de llenar
latas en las que se pusieron los signos antes
mencionados, viola los correspondientes de-
rechos de marca de Red Bull.

13. Las dos primeras instancias declararon
que Winters violaba el derecho de marca de
Red Bull. A su juicio, en la apreciacion de la
similitud entre el signo indebidamente utili-
zado y la marca ha de tomarse como referen-
cia al consumidor medio del Benelux.

14. Ahora, el Hoge Raad, ante el que Win-
ters ha interpuesto un recurso de casacion,
plantea al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones:

«1) a) ;Debe calificarse el mero “llenado” de
envases, provistos de un signo, como
uso de dicho signo en el trafico eco-
némico en el sentido del articulo 5
de la Directiva de marcas, aunque
dicho llenado se realice como pres-
tacion de servicios a un tercero y por
encargo de éste para distinguir los
productos de dicho comitente?

b) ;Es relevante para la respuesta a la
primera cuestion, letra a), elhecho de
que exista una violacién del derecho
de marca en el sentido del articulo 5,
apartado 1, letra a) o letra b)?
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2) En caso de respuesta afirmativa a la pri-
mera cuestion, letra a), ;puede prohibirse
en el Benelux el uso del signo, también
con arreglo al articulo 5 de la Directiva
de marcas, si los productos provistos del
signo estan destinados exclusivamente a
la exportacion a paises de fuera

a) del territorio del Benelux ob) de la
Unién Europea

y en el interior de dicho territorio —
salvo en la empresa en la que tuvo
lugar el llenado- el ptiblico no puede
verlos?

3) En caso de respuesta afirmativa a la se-
gunda cuestidn [letras a) o b)], ;qué cri-
terio se debe establecer para responder a
la pregunta de si existe violacidon del de-
recho de marca: sirve, pues, de criterio la
percepcion del consumidor (medio, nor-
malmente informado y razonablemente
atento y perspicaz) en el Benelux (o en la
Unién Europea en su caso) —la cual, en
las circunstancias dadas, no puede ser
determinada mds que de forma ficticia o
abstracta— o se debe aplicar otro criterio
al respecto, por ejemplo, la percepcién
del consumidor en el pais al que los pro-
ductos son exportados?»

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red
Bull GmbH y la Comisién Europea han for-
mulado observaciones escritas y orales. En la
vista celebrada el 10 de marzo de 2011 parti-
cipé ademas la Republica de Polonia.
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IV. Apreciacidn juridica

16. El presente procedimiento suscita tres
cuestiones esenciales, a saber, en primer lugar,
si un proveedor de servicios que por encargo
de un tercero llena con una bebida una lata
provista con un signo similar a una marca,
[primera cuestion, letra a)]; en segundo lugar,
si también se vulnera la marca si estos pro-
ductos estdn destinados a su exportacion del
territorio en que la marca esta protegida (se-
gunda cuestidn), y en tercer lugar, con arre-
glo a qué criterio ha de analizarse el riesgo de
confusidn en el caso de productos destinados
a la exportacion (tercera cuestion).

A. Sobre la primera cuestion, letra a)

17. Mediante la primera cuestion, letra a), el
6rgano jurisdiccional remitente desea saber si
el mero llenado de latas de refrescos provis-
tas con un signo puede tener la consideracién
de uso de dicho signo en el trafico econédmi-
co en el sentido del articulo 5 de la Directiva
de marcas, aunque dicho llenado se realice
como prestacion de servicios a un tercero y
por encargo de éste, que tiene por objeto sus
mercancias.

18. Con arreglo al articulo 5, apartados 1y 2,
de la Directiva de marcas, la marca registra-
da confiere a su titular un derecho exclusivo
que le faculta —si se cumplen determinadas
condiciones— para prohibir a cualquier terce-
ro el uso, sin su consentimiento, de un signo
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idéntico o similar a su marca en el trifico
econdémico.®

19. Las actividades enumeradas en el ar-
ticulo 5, apartado 3, de la Directiva de marcas,
incluida la de poner el signo en los productos
0 en su presentacion [letra a)], constituyen
usos. °

20. El llenado de bebidas en latas provistas
con los signos controvertidos se correspon-
de con la colocacién de dichos signos en las
bebidas, pues las bebidas se ponen necesaria-
mente en relacién con el signo en su envase.’
Por consiguiente, cabria suponer que Winters
utiliza estos signos en el sentido del articulo 5,
apartado 1, de la Directiva de marcas.

21. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha
declarado el articulo 5, apartados 1y 2, de la
Directiva de marcas debe interpretarse (en
principio) en el sentido de que se refiere al
uso de un signo idéntico o similar a la marca

5 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008, O2
Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Rec. p. 1-4231), apartado 32.

6 — Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de
2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. 1-10273),
apartado 41; de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05,
Rec. p. I-1017), apartado 20, y de 23 de marzo de 2010, Goo-
gle France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. 1-2417),
apartado 61.

7 — Véanse mis conclusiones presentadas el 7 de abril de 2011
en el asunto Viking Gas (C-46/10, asunto pendiente ante el
Tribunal de Justicia), punto 18.

para productos comercializados o servicios
proporcionados por el tercero.®

22. El Tribunal de Justicia también ha hecho
referencia en este contexto a la sistematica del
articulo 5 de la Directiva de marcas: el uso de
un signo para productos o servicios en el sen-
tido de los apartados 1y 2 de dicho articulo es
un uso para distinguir los referidos produc-
tos o servicios, mientras que el apartado 5 del
mismo articulo se refiere, por lo que a él res-
pecta, al «uso de un signo que tenga lugar con
fines diversos a los de distinguir los productos
o servicios».’

23. Esta jurisprudencia tendia primordial-
mente a que el uso de signos debia tener por
objeto la diferenciacién de productos y ser-
vicios. Tal es la situacién en el caso de autos,
pues los signos controvertidos estdn desti-
nados a distinguir las respectivas bebidas de
Smart Drinks de otras bebidas.

24. Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha de-
clarado recientemente que el uso de un signo
idéntico o similar a una marca por un terce-
ro implica, como minimo, que éste utilice el
signo en el marco de su propia comunicacién

8 — Sentencias Adam Opel, citada en la nota 6, apartado 28, y O2
Holdings & O2 (UK), citada en la nota 5, apartado 34. Véanse
también las sentencias de 11 de septiembre de 2007, Céline
(C-17/06, Rec. p. 1-7041), apartados 22 y 23, y Google France
y Google, citada en la nota 6, apartado 60.

9 — Sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97,
Rec. p. 1-905), apartado 38, y Céline, citada en la nota 8,
apartado 20.
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comercial. ' A favor de esta tesis milita la vin-
culacién sistemadtica, ya invocada con ante-
rioridad por el Tribunal de Justicia, entre los
articulos 5y 6 de la Directiva de marcas. Dado
que los términos «producto» y «servicio» que
figuran en el articulo 6, apartado 1, letras b)
y ¢), de la Directiva se refieren necesariamen-
te a los comercializados o suministrados por
el tercero, el uso de los signos de conformi-
dad con el articulo 5 también debe versar, en
principio, sobre los productos y servicios del
tercero usuario. "

25. Por consiguiente, Winters no incurre en
una violacién de derechos de marca. En efec-
to, Winters no utiliza los signos en el marco
de su propia comunicacién comercial. En
concreto, la empresa no comercializa las latas
de bebida provistas con el signo controverti-
do, sino que, en el asunto principal, se limita a
ofrecer un servicio: el llenado de latas.

26. Este servicio es plenamente independien-
te de los signos controvertidos y de la marca
de Red Bull. De este modo se diferencia de
los casos de uso para productos de terceros o
prestaciones de servicios, que el Tribunal de
Justicia ha subsumido en el articulo 5, apar-
tado 1, de la Directiva de marcas. Se trataba

10 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6,
apartado 56.
11 — Sentencia Adam Opel, citada en la nota 6, apartado 29.
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de servicios orientados a determinadas mer-
cancias de marca'® o que se diferenciaban de
otros servicios identificados con marcas por
la via de la publicidad comparativa.'® A tal fin,
las marcas se utilizaban en la comunicacién
comercial.

27. El Tribunal de Justicia ha reconocido
ademds que el uso puede también referirse
a los productos o servicios de otro, por cuya
cuenta actte el tercero.'* El asunto principal
trataba sobre un comisionista que comercia-
lizaba las mercancias designadas por encargo
del propietario. *

28. Ahora bien, el llenado de latas de bebida
designadas no es comparable con su distribu-
cién por cuenta de un tercero. El comisionis-
ta opera frente al consumidor con el signo en
cuestion. Es decir, lo usa en su propia comu-
nicacién comercial, de suerte que el consumi-
dor puede establecer en concreto una vincu-
lacién entre el comisionista y la marca. ' Una
empresa de llenado de botellas que sélo actiia
frente a su comitente con los signos contro-
vertidos no puede ser puesta en relacién con
la marca.

12 — La sentencia BMW, citada en la nota 9, trataba sobre la
reparacion de vehiculos de la citada marca.

13 — La sentencia O2 Holdings & O2 (UK), citada en la nota 5,
versaba sobre la publicidad comparativa sobre servicios de
telefonia.

14 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apar-
tado 60, y auto de 19 de febrero de 2009, UDV North Ame-
rica (C-62/08, Rec. p. I-1279), apartados 43 a 51.

15 — Auto UDV North America, citado en la nota 14.

16 — Auto UDV North America, citado en la nota 14, aparta-
dos 47 a 49.
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29. No se trata, por tanto, de una excepcién
reconocida al principio segin el cual los sig-
nos s6lo pueden ser utilizados como mar-
ca en el marco de la propia comunicaciéon
comercial.

30. Ahora bien, podria aprovecharse la oca-
sién que brinda el presente asunto para de-
sarrollar una nueva excepcion respecto a las
empresas de llenado.

31. A favor de tal posibilidad aboga en par-
ticular la circunstancia de que en el asunto
principal se insinuaba la sospecha de una
violacién de derechos de marca por razén del
conocimiento de la marca de Red Bull. Ello es
tanto mas cierto en la medida en que Winters,
seglin sus propias afirmaciones, se dedicaba
al llenado de bebidas por cuenta de Red Bull
y, por tanto, debia estar familiarizada con la
marca.

32. Sin embargo, no puede resultar decisi-
vo un elemento subjetivo de tal naturaleza,
pues la vulneracion del derecho de marca
es independiente de toda culpabilidad —aun
cuando, en el Derecho aleman, las reclama-
ciones de indemnizacién por dafios y perjui-
cios presuponen la concurrencia de dolo o
negligencia.

33. Por otro lado, tal excepcién expondria
a proveedores de servicios como Winters a
riesgos desproporcionados. No sélo resul-
tarfan afectadas las empresas envasadoras
de bebidas, sino también todas las empresas
que envasan productos o elaboran embalajes

17 — Véase el articulo 14, apartado 6, de la Ley de marcas ale-
mana (Markengesetz).

por encargo de un tercero.' En la prictica,
apenas logran garantizar que los signos ele-
gidos por un comitente no vulneren marcas
de terceros.

34. En efecto, existe precisamente un nu-
mero enorme de marcas sencillas que no go-
zan de renombre en el sentido del articulo 5,
apartado 2, de la Directiva de marcas.' En la
préctica, los proveedores de servicios dificil-
mente pueden examinar su observancia en
cada encargo. Ello resulta particularmente
cierto en el caso de las marcas figurativas, que
hasta ahora no han podido ser investigadas
automdticamente sin mas. Atin mas dificil re-
sultaria, en casos como el del aqui pertinente
articulo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva
de marcas, examinar si existe un ndmero su-
ficiente de marcas simples similares que pue-
dan ser vulneradas.

35. Ciertamente, estas dificultades a la hora
de evitar infracciones de marca no alcanzan
la medida a que tendria que hacer frente el

18 — En la actualidad, el Tribunal de Justicia aborda también,
en los asuntos pendientes Orifarm y otros (C-400/09, DO
2009, C 312, p. 23) y Paranova Danmark y Paranova Pack
(C-207/10, DO 2010, C 179, p. 23), la cuestién similar de
si en el caso de reenvasado de medicamentos objeto de
importacién paralela debe hacerse mencién a la empresa de
envasado o la empresa que encarga tal reenvasado.

19 — Asi, a 28 de febrero de 2011, sélo en la Oficina de Armo-
nizacién del Mercado Interior hay més de 700.000 mar-
cas comunitarias registradas (http://oami.europa.eu/ows/
rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statis-
tics_of_community_trade_marks_2011.pdf, consultado el
16 de marzo de 2011).
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servicio de referenciacion de Internet que
permite a los clientes el uso con fines publi-
citarios de marcas y signos andlogos.” No
obstante, estos casos son comparables a la
vista de su naturaleza. Por tanto, en el caso
de autos —en términos analogos a lo que ocu-
rre en el caso del proveedor de servicios de
Internet— se excluye la existencia de una vio-
lacién de derechos de marca por el proveedor
de servicios.

36. Ciertamente, la Comision teme que la ex-
clusion de una violacién de derechos de mar-
ca por el envasador que trabaja por encargo
de tercero puede invitar al abuso, puesto que
las empresas que pretenden vulnerar una
marca pueden encargar a terceros las actua-
ciones infractoras.

37. Sin embargo, a este temor puede hacerse
frente con el articulo 11, tercera frase, de la
Directiva 2004/48. Esta disposicién permite
que se dicten mandamientos judiciales contra
los intermediarios cuyos servicios hayan sido
utilizados por terceros para infringir un dere-
cho de propiedad intelectual.

38. En verdad, este mandamiento judicial
presupone la existencia de una vulneracién
de derechos de marca, pero basta con que el
uso de los signos colocados en las latas se atri-
buya al comitente del intermediario. A reser-
va de la segunda cuestion, cabe afirmar que

20 — Véase la sentencia Google France y Google, citada en la
nota 6, apartados 56 y 57.
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esto es lo que ocurre en el caso de autos, dado
que el comitente Smart Drinks eligié los sig-
nos controvertidos y los usé6 para identificar
sus productos. >

39. A diferencia de cuanto ocurre con la san-
cién por una violacién de derechos de marca
cometida por el intermediario, el articulo 11,
tercera frase, de la Directiva 2004/48 no ofre-
ce ningin derecho a indemnizacién, pero
éste puede obtenerse, conforme a las normas
de Derecho interno, por via de la participa-
cién ilicita del intermediario en la infraccion
de la marca del mandante —en particular en
la forma de la cooperaciéon—. Ahora bien, por
regla general, la mera negligencia no bastara
para fundamentar tal participacion.*

40. Asi pues, procede responder a la prime-
ra cuestidn, letra a), que el mero llenado de
envases provistos con un signo no debe ca-
lificarse como uso de dicho signo en el tri-
fico econémico en el sentido del articulo 5,
apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas
cuando el llenado se realice sélo como pres-
tacién de servicios a un tercero y por encargo
de éste.

21 — Véase en este sentido la sentencia Google France y Google,
citada en la nota 6, apartados 51 y 52.

22 — Sobre el Derecho alemdn, véase el articulo 830 del Biir-
gerliches Gesetzbuch (Cédigo civil) y los articulos 26 y 27
del Strafgesetzbuch (Cédigo penal), asi como en parti-
cular sobre la infraccién de marcas Hacker, F, «§ 14 —
AusschliefSliches Recht — Rechtsfolgen der Markenver-
letzung», en Strobele/Hacker, Markengesetz-Kommentar,
9* ed., Carl-Heymanns-Verlag, Colonia 2009, p. 794,
nimero marginal 272.
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B. Sobre la primera cuestién, letra b)

41. Mediante esta cuestion, el Hoge Raad de-
sea saber si reviste alguna relevancia el hecho
de que exista una violacién de los derechos de
marca en el sentido del articulo 5, apartado 1,
letras a) o b), de la Directiva de marcas.

42. Resulta dudoso que esta cuestion sea per-
tinente para la resolucién del litigio, pues Red
Bull, segtin la peticién de decision prejudicial
y sus propias afirmaciones formuladas en el
procedimiento principal, se apoya en la mar-
ca RED BULL y no se ha utilizado ningtn sig-
no idéntico a dicha marca. Por tanto, queda
excluida la aplicacién del articulo 5, aparta-
do 1, letra a), de la Directiva de marcas.

43. Ahora bien, si a pesar de ello, el Tribunal
de Justicia respondiera a tal cuestién, conven-
go con las partes en que para la respuesta a la
primera cuestidn, letra a), no es relevante el
hecho de que exista una violacién del derecho
de marca en el sentido del articulo 5, aparta-
do 1, letras a) o b), de la Directiva de marcas.

C. Sobre la segunda cuestion

44. El Hoge Raad plantea la segunda cuestiéon
unicamente para el caso de que sea la propia
empresa de llenado la que infrinja la marca

de Red Bull, pues este érgano jurisdiccional
supone probablemente que las reclamaciones
que se interpongan contra la empresa de lle-
nado requieren la existencia de tal infraccién.
Sin embargo, esta suposicion serfa incorrec-
ta, pues el titular de la marca, de conformi-
dad con el articulo 11, tercera frase, de la
Directiva 2004/48, puede prohibir que se siga
procediendo al llenado y —en determinadas
circunstancias— reclamar una indemnizacién
por dafios y perjuicios como consecuencia de
la participacién en un acto ilicito de vulnera-
cién de derechos de marca, si el comitente de
la empresa de llenado —en este caso, Smart
Drinks— vulnera la marca en el sentido del ar-
ticulo 5 de la Directiva de marcas. Por tanto,
a pesar de la respuesta que se propone a la
primera cuestién, letra a), es necesario res-
ponder a la segunda cuestién para propor-
cionar al 6rgano jurisdiccional remitente una
respuesta util.

45. Ha de elucidarse si el uso de un signo
también puede prohibirse en el Benelux con
arreglo al articulo 5 de la Directiva de mar-
cas si los productos provistos del signo estan
destinados exclusivamente a la exportacion
a paises de fuera del territorio del Benelux o
de la Unién Europea y en el interior de dicho
territorio —salvo en la empresa en la que tuvo
lugar el llenado- el publico no puede verlos.

23 — Sobre la necesidad de interpretacion de la peticién de deci-
sién prejudicial con vistas a proporcionar una respuesta
util, véanse en particular las sentencias de 12 de julio de
1979, Union Laitiére Normande (244/78, Rec. p. 2663),
apartado 5; de 12 de diciembre de 1990, SARPP (C-241/89,
Rec. p. [-4695), apartado 8, y de 29 de enero de 2008, Pro-
musicae (C-275/06, Rec. p. I-271), apartado 42.
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1. Sobre los requisitos de una violacién de de-
rechos de marca

46. A favor de la existencia de una violaciéon
de derechos de marca aboga el hecho de que
el articulo 5, apartado 3, de la Directiva de
marcas prevé expresamente prohibiciones de
colocar el signo en los productos o en su pre-
sentacidn [letra a)] y de exportar productos
con el signo [letra c)]. Ademads, ya se ha in-
dicado que las actividades enumeradas en el
articulo 5, apartado 3, constituyen usos para
productos o servicios.

47. Ahora bien, el articulo 5, apartado 3, de
la Directiva de marcas es aplicable inicamen-
te si se cumplen los requisitos del articulo 5,
apartados 1 o0 2.

48. En el caso de autos ha de examinarse el
articulo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva
de marcas. Segin esta disposicion, el titular
de la marca registrada estara facultado para
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trifico econémico de

24 — Véase el punto 19 supra.
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cualquier signo que, por ser idéntico o similar
a la marca y por ser idénticos o similares los
productos o servicios designados por la mar-
ca y el signo, implique por parte del publico
un riesgo de confusion, que comprende el
riesgo de asociacion entre el signo y la marca.

49. Si el organo jurisdiccional remitente
comprueba que como consecuencia de la si-
militud del signo utilizado con la marca de
Red Bull se produce un riesgo de confusién,
se cumplirdn prima facie dichos requisitos.
La exportacién de los productos no cambia
en nada esta conclusién, pues estdn destina-
dos a la venta, de suerte que se pretende usar
los signos en el trafico econémico.

50. Tampoco faltarfa un posible menoscabo
de las funciones de la marca, * pues un riesgo
de confusion entrafa necesariamente el ries-
go de menoscabo de la funciéon de origen de
la marca.?

25 — Sobre este requisito adicional de una vulneraciéon de los
derechos de marca, véanse las sentencias Arsenal Football
Club, citada en la nota 6, apartado 51; de 18 de junio de 2009,
L'Oréal y otros, (C-487/07, Rec. p. 1-5185), apartado 60; de
23 de marzo de 2010, Google France y Google, citada en la
nota 6, apartado 76, y de 8 de julio de 2010, Portakabin y
Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963), apartado 29.

26 — Véanse las sentencias L'Oréal y otros, citada en la nota 25,
apartado 59, y Portakabin y Portakabin, apartados 50 y ss.,
citadas en la nota 25, asi como las conclusiones presentadas
por el Abogado General Poiares Maduro el 22 de septiem-
bre de 2009 en el asunto Google France y Google (C-236/08
a C-238/08, Rec. p. 1-2417), punto 100.
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2. Sobre los supuestos de transito

51. Ahora bien, se suscitan dudas sobre la
existencia de una violacién de derechos de
marca en los casos en que el Tribunal de Jus-
ticia ha excluido una violacién de los mismos
en las situaciones de transito de mercancias
infractoras de derechos de marca.?”

52. Estos supuestos podrian entenderse en el
sentido de que el Tribunal de Justicia, a pesar
de la disposicion del articulo 5, apartado 3,
letra c), de la Directiva de marcas, permite
tanto la importacién como la exportacién de
tales productos.

53. Sin embargo, tal entendimiento seria
erréneo.

54. En efecto, en los supuestos de trdnsito
mas recientes, el Tribunal de Justicia ha su-
brayado la vigilancia aduanera de las mer-
cancfas existente en cada caso.? Se trataba
de un procedimiento de transito externo el
que todo se desenvolvia como si, antes del
despacho de libre practica de las mercancias
que habria debido tener lugar en el pais de

27 — Sentencias de 23 de octubre de 2003, Rioglass y Transremar
(C-115/02, Rec. p. 1-12705); de 18 de octubre de 2005, Class
International (C-405/03, Rec. p. I-8735), y de 9 de noviem-
bre de 2006, Montex Holdings (C-281/05, Rec. p. I-10881).

28 — Sentencias Class International, citada en la nota 27, aparta-
dos 37 y ss., y Montex Holdings, citada en la nota 27, apar-
tados 16 y ss., citadas en la nota 27.

destino, no hubieran entrado nunca en el te-
rritorio comunitario.

55. En tanto se mantenga la vigilancia adua-
nera, los productos no pueden ser comer-
cializados —en vulneracién de los derechos
de marca— dentro de la Unién.* En cambio,
cuando los productos en cuestién sean objeto
de un acto de un tercero efectuado mientras
los productos estén incluidos en el régimen
de transito externo y que necesariamente
implique su comercializacién en el Estado
miembro de trdnsito,* el titular del dere-
cho de marca podrd oponerse al posterior
transito.

56. En cambio, los productos fabricados den-
tro del &mbito de proteccién de la marca no
estdn sujetos, en principio, a ninguna vigi-
lancia aduanera. Antes bien, se hallan en este
territorio despachados a libre préctica, aun
cuando se tenga la intencién de exportarlos
directamente. Por consiguiente, se da el ries-
go de que los productos si sean comercializa-
dos dentro del territorio para el que la marca
estd registrada, sea porque el propietario ha
cambiado de propésito, sea porque otros ter-
ceros se apoderan de los productos.

29 — Sentencia Montex Holdings, citada en la nota 27,
apartado 18.
30 — Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs pre-

sentadas el 26 de mayo de 2005 en el asunto Class Interna-
tional (C-405/03, Rec. p. I-8735), punto 36.

31 — Sentencia Montex Holdings, citada en la nota 27,
apartado 23.
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57. Este riesgo de violacion de derechos de
marca justifica admitir conforme al articulo 5
de la Directiva de marcas una prohibicién de
uso del signo en el territorio para el que la
marca esta registrada si los productos provis-
tos del signo estdn destinados exclusivamente
a la exportacion a paises fuera de este territo-
rio y en el interior de dicho territorio —salvo
en la empresa en el que tuvo lugar el llenado—
el publico no puede verlos.

D. Sobre la tercera cuestion

58. La tercera cuestién versa sobre el crite-
rio que ha de establecerse para responder a la
pregunta de si existe una violacién del dere-
cho de marca.

59. Si el tercero usa un signo idéntico o si-
milar a una marca para productos o servicios
idénticos o similares a aquéllos para los que
estd registrada esa marca, el titular de la mar-
ca s6lo puede oponerse al uso del citado signo
cuando exista un riesgo de confusién. Consti-
tuye un riesgo de confusion el riesgo de que el
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publico pueda creer que los productos o ser-
vicios de que se trata proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vincula-
das econémicamente.

60. Mediante la tercera cuestion, se preten-
de ahora determinar el publico de referencia:
¢sirve de criterio la percepcién del consumi-
dor medio, normalmente informado y razo-
nablemente atento y perspicaz para el terri-
torio para el que estd registrada a la marca, o
se debe aplicar otro criterio al respecto, por
ejemplo la percepcion del consumidor en el
pais al que los productos son exportados?

61. La respuesta se deduce de las considera-
ciones formuladas sobre la segunda cuestion
y, en particular, de la limitacién territorial
del efecto de proteccién de la marca. Dado
que la violacién de los derechos de marca
por productos destinados a la exportacién se
basa en el riesgo de comercializacién dentro
del ambito de proteccion de la marca, * debe
tomarse como referencia la percepcién del
consumidor medio, normalmente informado
y razonablemente atento y perspicaz dentro
de dicho dmbito.

32 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 25,
apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada.
33 — Véanse, en particular, los puntos 56 y 57 supra.
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V. Conclusion

62. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la peticién de
decision prejudicial del modo siguiente:

«1) Elmero “llenado” de envases, provistos de un signo, no debe calificarse como uso

de dicho signo en el trafico econémico en el sentido del articulo 5, apartado 1,
letra b), 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, si el llenado se realiza como prestacién de ser-
vicios a un tercero y por encargo de éste.

El articulo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 permite prohibir el uso
de un signo que puede ser confundido con una marca en el territorio para el que
la marca estd registrada si los productos provistos del signo estan destinados
exclusivamente a la exportacion a paises de fuera de dicho territorio y en el inte-
rior de dicho territorio —salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado— el
publico no puede verlos.

El riesgo de confusién debe examinarse tomando como referencia la percep-
cion del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz en el territorio para el que la marca estd registrada.»
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