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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 16 de julio de 2015*

«Procedimiento prejudicial — Cooperacién judicial en materia civil — Reglamento (CE) n°® 44/2001 —
Reconocimiento y ejecucién de resoluciones judiciales — Motivos de denegacién — Violacién del
orden publico del Estado requerido — Resolucién procedente de un érgano jurisdiccional de otro

Estado miembro contraria al Derecho de la Union en materia de marcas — Directiva 2004/48/CE —
Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Costas procesales»

En el asunto C-681/13,

que tiene por objeto una peticién de decision prejudicial planteada, con arreglo al articulo 267 TFUE,

por el Hoge Raad der Nederlanden (Paises Bajos), mediante resolucién de 20 de diciembre de 2013,

recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 2013, en el procedimiento entre

Diageo Brands BV

y

Simiramida-04 EOOD,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y E. Levits, la Sra. M. Berger
(Ponente) y el Sr. F. Biltgen, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de diciembre de 2014;
consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Diageo Brands BV, por los Sres. F. Vermeulen, C. Gielen y A. Verschuur, advocaten;

— en nombre de Simiramida-04 EOOD, por la Sra. S. Todorova Zhelyazkova, advokat, y los
Sres. M. Gerritsen y A. Gieske, advocaten;

— en nombre del Gobierno alemdn, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno letén, por el Sr. I. Kalnin$ y la Sra. I. Nesterova, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

ES
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— en nombre de la Comisiéon Europea, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joét y el Sr. G. Wils, en calidad de
agentes;
oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 3 de marzo de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia

La peticion de decision prejudicial tiene por objeto la interpretacion del articulo 34, punto 1, del
Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO
2001, L 12, p. 1), y del articulo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).

Dicha peticién se presentd en el marco de un litigio entre Diageo Brands BV (en lo sucesivo, «Diageo
Brands») y Simiramida-04 EOOD (en lo sucesivo, «Simiramida») en relacién con una peticiéon de

indemnizacién formulada por ésta por el dafio que supuestamente le causé un embargo, efectuado a
instancia de Diageo Brands, sobre determinadas mercancias que iban destinadas a ella.

Marco juridico

Reglamento n° 44/2001

A tenor del considerando 16 del Reglamento n°® 44/2001, «la confianza reciproca en la justicia dentro
de la [Unién Europea] legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas
de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposicién, recurrir a ningin otro
procedimiento».

El capitulo III del Reglamento n°® 44/2001, bajo el tenor «Reconocimiento y ejecucién», se subdivide en
tres secciones. La secciéon 1, ella misma titulada «Reconocimiento», incluye, en particular, los
articulos 33, 34 y 36 de dicho Reglamento.

El articulo 33, apartado 1, del Reglamento n°® 44/2001 tiene el siguiente tenor:

«Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serdn reconocidas en los demds Estados miembros,
sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.»

Segun el articulo 34 de dicho Reglamento:
«Las decisiones no se reconoceran:

1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden publico del Estado miembro
requerido,

[...]»
El articulo 36 de dicho Reglamento establece:

«La resolucién extranjera en ningiin caso podra ser objeto de una revisién en cuanto al fondo.»
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Directiva 89/104/CEE

La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la
aproximacioén de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40,
p. 1), en su versién modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, de 2 de mayo de
1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»), fue derogada por la Directiva
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Version codificada)
(DO L 299, p. 25). Sin embargo, habida cuenta de la fecha en que acaecieron los hechos, la Directiva
89/104 continta siendo aplicable al litigio principal.

El articulo 5 de esta Directiva disponia:

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

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

3. Podra en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a) poner el signo en los productos o en su presentacidn;

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

¢) importar productos o exportarlos con el signo;

[...]»

El articulo 7 de la Directiva 89/104, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca»,
establecia en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir el uso de la misma para
productos comercializados en una Parte Contratante [del Espacio Econémico Europeo] con dicha
marca por el titular o con su consentimiento.»

Directiva 2004/48

El considerando 10 de la Directiva 2004/48 indica que su objetivo es aproximar las legislaciones de los
Estados miembros «para garantizar un nivel de proteccién de la propiedad intelectual elevado,
equivalente y homogéneo en el mercado interior».

El considerando 22 de la misma Directiva precisa que, entre las medidas que deben ofrecer los Estados
miembros, «también es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesacién
inmediata de la infraccion sin esperar una decisién sobre el fondo [al mismo tiempo que ... se
proporcionan]| las garantias necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte
demandada por una peticion injustificada».
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A tenor de su articulo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a «las medidas, procedimientos y recursos
necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual» y se precisa que, segin
esa misma disposicién, el término «derechos de propiedad intelectual» incluird los «derechos de
propiedad industrial».

El articulo 2, apartado 1, de esa Directiva indica que las medidas, procedimientos y recursos que
establece se aplicardn «a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como
estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se
trate».

De conformidad con el articulo 3, apartado 2, de dicha Directiva, las medidas, procedimientos y
recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que los Estados
miembros estan obligados a adoptar serdn «efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicaran de
tal modo que se evite la creacién de obstdculos al comercio legitimo y se ofrezcan salvaguardias
contra su abuso».

En esta perspectiva, el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/48 obliga a los Estados miembros a
garantizar que las autoridades judiciales competentes puedan, en ciertas condiciones, «dictar medidas
provisionales rdpidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta
infraccién». La misma disposiciéon precisa que dichas medidas podran incluir «la incautacién efectiva
de las mercancias litigiosas». Segun el articulo 9, apartado 1, letra b), de esta Directiva, los Estados
miembros estan obligados a garantizar que, a peticién del solicitante, las autoridades judiciales puedan
«ordenar la incautacién o la entrega de mercancias sospechosas de infringir un derecho de propiedad
intelectual». Los articulos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen que, «en los
casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infraccién o amenaza de infraccién de
un derecho de propiedad intelectual», las autoridades judiciales estaran facultadas «para ordenar al
solicitante, a peticion del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos
los perjuicios causados por dichas medidas».

Por lo que respecta a las costas procesales, el articulo 14 de la misma Directiva dispone:
«Los Estados miembros garantizardn que las costas procesales, siempre que sean razonables y

proporcionadas, y demds gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla
general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

Diageo Brands, cuya sede se ubica en Amsterdam (Paises Bajos), es titular de la marca «Johnny
Walker». Comercializa whisky de esta marca en Bulgaria con la intermediacién de un importador local
exclusivo.

Simiramida, domiciliada en Varna (Bulgaria), comercializa bebidas alcohdlicas.

El 31 de diciembre de 2007, un contenedor de 12 096 botellas de whisky de la marca «Johnny Walker»
destinado a Simiramida llegé al puerto de Varna procedente de Georgia.

Al considerar que la importaciéon en Bulgaria de este lote de botellas sin autorizacién constituia una
infracciéon de la marca de la que es titular, Diageo Brands solicité y obtuvo, mediante auto de
12 de marzo de 2008, la autorizacion del Sofiyski gradski sad (tribunal de la ciudad de Sofia, Bulgaria)
de embargarlo.

El Sofiyski apelativen sad (tribunal de apelacién de Sofia), que conocia de la apelacién interpuesta por
Simiramida, anulé este auto el 9 de mayo de 2008.
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Mediante resoluciones de 30 de diciembre de 2008 y de 24 marzo de 2009, el Varhoven kasatsionen
sad (Tribunal supremo de casacion) desestimd, por motivos formales, el recurso de casacién
interpuesto por Diageo Brands.

El 9 de abril de 2009 se alz6 el embargo del lote de botellas de whisky efectuado a instancia de Diageo
Brands.

En el procedimiento en cuanto al fondo iniciado por Diageo Brands contra Simiramida por infraccién
de la marca de la que es titular, el Sofiyski gradski sad desestimo, mediante resoluciéon de 11 de enero
de 2010, las pretensiones de Diageo Brands. Dicho tribunal declaré que de una resolucion
interpretativa dictada por el Varhoven kasatsionen sad el 15 de junio de 2009 resultaba que la
importacién en Bulgaria de productos puestos en circulacion fuera del Espacio Econémico Europeo
(EEE) con el consentimiento del titular de la marca afectada no constituye infraccién de los derechos
que la misma confiere. El Sofiyski gradski sad consider6é que, con arreglo al Derecho procesal bulgaro,
estaba vinculado por esa resolucién interpretativa.

Diageo Brands no ejercité ningin recurso contra la resolucion del Sofiyski gradski sad de 11 de enero
de 2010, que adquirié firmeza.

En el litigio principal, Simiramida solicita a los tribunales neerlandeses que condenen a Diageo Brands
a abonarle, en concepto de reparacién del perjuicio que estima haber sufrido como consecuencia del
embargo efectuado a instancia de esta sociedad, un importe que valora en mas de 10 millones de
euros. Simiramida basa su demanda en la resoluciéon pronunciada el 11 de enero de 2010 por el
Sofiyski gradski sad, en la medida en que declaré la ilegalidad de dicho embargo. Diageo Brands
opone que esa resolucion no puede ser reconocida en los Paises Bajos debido a que es
manifiestamente contraria al orden publico neerlandés, en el sentido del articulo 34, punto 1, del
Reglamento n° 44/2001. Estima que el Sofiyski gradski sad hizo en la misma una aplicacién
manifiestamente errénea del Derecho de la Unién Europea basdndose en la resolucion interpretativa
del Varhoven kasatsionen sad de 15 de junio de 2009, que esta viciada por un error de fondo y fue
adoptada, ademas, incumpliendo la obligaciéon que incumbia a este dltimo tribunal de plantear una
cuestién prejudicial con arreglo al articulo 267 TFUE.

Mediante resolucién de 2 de marzo de 2011, el Rechtbank Amsterdam (tribunal de Amsterdam) estimé
la alegacién de Diageo Brands y desestim¢ la demanda de Simiramida.

El Gerechtshof te Amsterdam (tribunal de apelacién de Amsterdam), que conocia de la apelacién
interpuesta por Simiramida, reformé, mediante sentencia de 5 de junio de 2012, la resolucién del
Rechtbank Amsterdam y declaré6 que debia reconocerse en los Paises Bajos la resoluciéon del Sofiyski
gradski sad de 11 de enero de 2010, aunque no se pronuncié sobre la peticiéon de indemnizacion.

En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo), ante el que Diageo Brands
interpuso un recurso de casacidon contra la sentencia del Gerechtshof te Amsterdam, decidié suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ;Debe interpretarse el articulo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 en el sentido de que ese
motivo de denegacién comprende también el supuesto en que la resolucion del juez del Estado
miembro de origen sea claramente contraria al Derecho de la Unién, y dicho juez lo ha
percibido?

2) a) ¢Debe interpretarse el articulo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 en el sentido de que la
circunstancia de que la parte que invoca el motivo de denegacién que figura en el mismo no
haya ejercitado en el Estado miembro de origen de la resolucién los recursos alli disponibles
se opone a que pueda invocarse con éxito dicho motivo de denegacion?

ECLILEU:C:2015:471 5
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b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestion 2 a), ;seria distinta la respuesta en el supuesto
de que no tuviese sentido ejercitar recursos en el Estado miembro de origen de la resoluciéon
porque cabe suponer que esto no habria conducido a una resolucién diferente?

3) ¢Debe interpretarse el articulo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que esta disposicién
comprende también los gastos que asumen las partes en el marco de una demanda de
indemnizaciéon de dafios y perjuicios presentada en un Estado miembro cuando la demanda vy la
defensa guardan relacién con la supuesta responsabilidad de la parte demandada motivada por el
embargo que inst6 y por las comunicaciones que hizo en defensa de su derecho de marca en otro
Estado miembro y, en este contexto, se plantea la cuestién del reconocimiento en el primer Estado
miembro de una resolucion del juez del segundo Estado miembro?»

Sobre la peticion de reapertura de la fase oral del procedimiento

Puesto que la fase oral del procedimiento terminé el 3 de marzo de 2015 a raiz de la presentacion de
las conclusiones del Abogado General, Diageo Brands solicité la reapertura de esta fase oral mediante
escrito de 6 de marzo de 2015, presentado en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 20 de marzo
siguiente.

En apoyo de esta solicitud, Diageo Brands alega, en primer lugar, que en los puntos 27 y siguientes de
sus conclusiones, el Abogado General puso en duda la exactitud de las premisas en las que el Hoge
Raad der Nederlanden basé su resolucién de remision, a saber, por una parte, que de la resolucién
interpretativa del Varhoven kasatsionen sad de 15 de junio de 2009, confirmada por una segunda
resoluciéon de 26 de abril de 2012, y de la resolucion del Sofiyski gradski sad resulta una violacion
manifiesta y consciente de un principio fundamental del Derecho de la Unidén vy, por otra parte, que
para Diageo Brands no tenia sentido ejercitar un recurso ante el Varhoven kasatsionen sad. Diageo
Brands estima que, en el caso de que el Tribunal de Justicia considerase que la exactitud de estas
premisas puede ser aun objeto de debate entre las partes, dicho debate deberia cumplir los requisitos
del principio fundamental de contradiccién establecido en el articulo 6 del Convenio Europeo para la
Proteccién de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el
4 de noviembre de 1950, y en el articulo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién
Europea.

En segundo lugar, Diageo Brands aduce que no tuvo ocasién de formular observaciones a
determinados documentos presentados por la Comisién Europea durante la vista.

A este respecto, debe recordarse que, en virtud del articulo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el
Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oir al Abogado General, la reapertura de la
fase oral del procedimiento, en particular si estima que la informacién de que dispone es insuficiente o
cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir
decisivamente en su resolucién, o también cuando el asunto deba resolverse basindose en un
argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el articulo 23 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea (véase la sentencia Comision/Parker Hannifin
Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 27 y jurisprudencia citada).

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia estima, tras oir al Abogado General, que la informacién
de que dispone es suficiente para pronunciarse y que el presente asunto no precisa resolverse
basiandose en argumentos que no fueron debatidos entre las partes. En efecto, las premisas del
razonamiento del tribunal remitente a las que se refiere Diageo Brands fueron mencionadas y objeto
de debate contradictorio durante la vista.

Por lo que respecta a los documentos presentados por la Comisién en la vista, hay que sefialar que no
fueron registrados ni forman parte de los autos.
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Por otra parte, ha de recordarse que, en virtud del articulo 252 TFUE, parrafo segundo, el Abogado
General tiene la funcién de presentar publicamente, con toda imparcialidad e independencia,
conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de
Justicia, requieran su intervencion. No obstante, el Tribunal de Justicia no estd vinculado por las
conclusiones del Abogado General ni por la motivacién que éste desarrolla para llegar a las mismas
(véase la sentencia Comision/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P,
EU:C:2014:2456, apartado 29 y jurisprudencia citada).

En consecuencia, procede desestimar la peticién de reapertura de la fase oral del procedimiento.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

Mediante estas cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el tribunal remitente
desea que se dilucide, en esencia, si el hecho de que una resolucién de un érgano jurisdiccional de un
Estado miembro sea manifiestamente contraria al Derecho de la Unién y de que se haya dictado
vulnerando garantias procedimentales constituye un motivo de denegacién del reconocimiento con
arreglo al articulo 34, punto 1, del Reglamento n® 44/2001. Asimismo, el tribunal remitente desea saber
si, en tal contexto, el juez del Estado miembro requerido debe tener en cuenta el hecho de que quien
se opone a ese reconocimiento no ha ejercitado los recursos establecidos por la normativa del Estado
de origen.

Observaciones preliminares

Con cardcter preliminar, procede recordar que el principio de confianza mutua entre Estados
miembros, que tiene una importancia fundamental en el Derecho de la Unién, obliga a cada uno de
los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a
considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demds Estados miembros respetan el
Derecho de la Unidn, y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho
(véase, en este sentido, el Dictamen 2/13, EU:C:2014:2454, apartado 191 vy jurisprudencia citada). Tal
como se desprende del considerando 16 del Reglamento n° 44/2001, el régimen de reconocimiento y
ejecucion previsto en dicho Reglamento estd basado precisamente en la confianza reciproca en la
justicia dentro de la Unién. Tal confianza exige, en particular, que las resoluciones judiciales dictadas
en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho en otro Estado miembro (véase la sentencia
flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 45).

En este sistema, el articulo 34 del Reglamento n° 44/2001, que establece los motivos que pueden
oponerse al reconocimiento de una resolucion, debe interpretarse restrictivamente en la medida en
que constituye un obsticulo a la consecucion de uno de los objetivos fundamentales de dicho
Reglamento. Por lo que se refiere, méds concretamente, a la posibilidad de invocar la clausula de orden
publico, que figura en el articulo 34, punto 1, de este Reglamento, dicha cldusula Gnicamente debe
aplicarse en casos excepcionales (véase la sentencia Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271,
apartado 55 y jurisprudencia citada).

De conformidad con una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, aunque, en principio, los
Estados miembros puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el
articulo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001, conforme a sus concepciones nacionales, las
exigencias de su orden publico, los limites de este concepto son definidos a través de la interpretaciéon
de este Reglamento. Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el
contenido del orden ptblico de un Estado miembro, si le corresponde controlar los limites dentro de

ECLILEU:C:2015:471 7



43

44

45

46

47

48

49

SENTENCIA DE 16.7.2015 — ASUNTO C-681/13
DIAGEO BRANDS

los cuales los tribunales de un Estado miembro pueden recurrir a este concepto para no reconocer una
resolucién dictada por un organo jurisdiccional de otro Estado miembro (véase la sentencia
flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 47 y jurisprudencia citada).

A este respecto, procede indicar que, al prohibir la revisiéon de la resolucién dictada en otro Estado
miembro en cuanto al fondo, el articulo 36 del Reglamento n° 44/2001 prohibe al tribunal del Estado
requerido denegar el reconocimiento de esta resolucion debido unicamente a la existencia de una
divergencia entre la norma juridica aplicada por el tribunal del Estado de origen y la que habria
aplicado el tribunal del Estado requerido si se le hubiera sometido a él el litigio. Asimismo, el tribunal
del Estado requerido no puede controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de Derecho que
realizé el tribunal del Estado de origen (véase la sentencia flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13,
EU:C:2014:2319, apartado 48 y jurisprudencia citada).

Sélo cabe aplicar la cldusula de orden publico que figura en el articulo 34, punto 1, del Reglamento
n° 44/2001 en el caso de que el reconocimiento de la resolucién dictada en otro Estado miembro
choque de manera inaceptable con el ordenamiento juridico del Estado requerido, por menoscabar un
principio fundamental. Para respetar la prohibicién de revision en cuanto al fondo de la resolucion
dictada en otro Estado miembro, el menoscabo deberia constituir una violacién manifiesta de una
norma juridica considerada esencial en el ordenamiento juridico del Estado requerido o de un
derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento (véase la sentencia flyLAL-Lithuanian
Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 49 y jurisprudencia citada).

Procede analizar a la luz de estas consideraciones si los elementos indicados por el tribunal remitente
pueden acreditar que el reconocimiento de la resolucién del Sofiyski gradski sad de 11 de enero de
2010 constituye una violacién manifiesta del orden publico neerlandés en el sentido del articulo 34,
punto 1, del Reglamento n° 44/2001.

Estos elementos se refieren a la infraccion, en dicha resolucién, de una norma de Derecho material y a
la vulneracidn, en el procedimiento que dio lugar a dicha resolucion, de garantias procedimentales.

Sobre la infraccién de la norma de Derecho material que figura en el articulo 5 de la Directiva 89/104

En el litigio principal, el tribunal remitente parte de la premisa de que, al declarar, en su resolucién de
11 de enero de 2010, que la importaciéon en Bulgaria de productos puestos en circulacién fuera del EEE
con el consentimiento del titular de la marca afectada no constituye infraccion de los derechos que la
misma confiere, el Sofiyski gradski sad aplic6 de modo manifiestamente erréneo el articulo 5,
apartado 3, de la Directiva 89/104.

Sobre este particular, procede seiialar, antes de nada, que el hecho de que el error manifiesto que
supuestamente cometié el tribunal del Estado de origen se refiera, como en el asunto principal, a una
norma del Derecho de la Unidn, y no a una norma de Derecho interno, no modifica los requisitos para
invocar la clausula de orden publico en el sentido del articulo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001.
En efecto, corresponde al 6rgano jurisdiccional nacional garantizar con la misma eficacia la proteccién
de los derechos establecidos por el ordenamiento juridico nacional y los derechos conferidos por el
ordenamiento juridico de la Unién (véase, en este sentido, la sentencia Renault, C-38/98,
EU:C:2000:225, apartado 32).

Cabe recordar asimismo que el juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad
del Reglamento n° 44/2001, denegar el reconocimiento de una resolucién que emana de otro Estado
miembro por el mero hecho de que considere que, en esta resolucién, se ha aplicado mal el Derecho
nacional o el Derecho de la Unién. Por el contrario, en tales casos hay que pensar que el sistema de
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recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remisién prejudicial
previsto en el articulo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantia suficiente (véase, en este
sentido, la sentencia Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, apartado 60 y jurisprudencia citada).

Por consiguiente, la cldusula de orden publico sélo se aplicaria en la medida en que dicho error de
Derecho implicase que el reconocimiento de la resoluciéon de que se trata en el Estado requerido
conllevaria la infraccion manifiesta de una norma juridica esencial en el ordenamiento juridico de la
Unién vy, por tanto, de dicho Estado miembro.

Pues bien, como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, la
disposiciéon de Derecho material controvertida en el litigio principal, concretamente, el articulo 5,
apartado 3, de la Directiva 89/104, figura en una Directiva de armonizacién minima cuyo objeto era
aproximar parcialmente las legislaciones dispares de los Estados miembros en materia de marcas.
Aunque es cierto que el respeto de los derechos conferidos por el articulo 5 de esa Directiva al titular
de una marca, al igual que la correcta aplicacién de las normas relativas al agotamiento de dichos
derechos, establecidas en el articulo 7 de dicha Directiva, tienen una repercusién directa en el
funcionamiento del mercado interior, de ello no puede deducirse que un error en la aplicacién de esa
disposiciéon choque de manera inaceptable con el ordenamiento juridico de la Unién por menoscabar
un principio fundamental del mismo.

Cabe considerar, por el contrario, que el mero hecho de que la resolucién dictada el 11 de enero de
2010 por el Sofiyski gradski sad esté viciada, segin el juez del Estado requerido, por un error en lo
relativo a la aplicacién a las circunstancias del litigio principal de las disposiciones que regulan los
derechos del titular de una marca, tales como las establecidas en la Directiva 89/104, no puede
justificar que no se reconozca dicha resolucién en el Estado requerido puesto que ese error no
constituye una infraccién de una norma juridica esencial en el ordenamiento juridico de la Unién v,
por tanto, en el del Estado requerido.

Sobre la vulneracion de garantias procedimentales

En el presente asunto, el tribunal remitente pone de relieve que el error que considera cometido por el
Sofiyski gradski sad tiene su origen en la resolucién interpretativa dictada el 15 de junio de 2009 por el
Varhoven kasatsionen sad en la que este ultimo tribunal realiz6 una interpretacién manifiestamente
erréonea —pero vinculante para los 6rganos jurisdiccionales inferiores— del articulo 5, apartado 3, de
la Directiva 89/104. El tribunal remitente afiade que, con toda probabilidad, el Varhoven kasatsionen
sad no podia ignorar el caricter manifiestamente erréneo de esa interpretacion, pues varios miembros
de dicho tribunal expresaron, mediante votos particulares, su desacuerdo con dicha interpretacion.

A este respecto, hay que observar que el mero hecho de que, de conformidad con las normas
procesales vigentes en Bulgaria, varios miembros del Varhoven kasatsionen sad hayan emitido, en la
resolucién interpretativa en cuestiéon, un voto particular al de la mayoria no puede considerarse la
prueba de una voluntad deliberada de esa mayoria de infringir el Derecho de la Unién, sino que debe
considerarse reflejo del debate al que legitimamente pudo dar lugar el examen de una cuestién juridica
compleja.

Cabe sefialar por otra parte que, en las observaciones escritas que present6 al Tribunal de Justicia, la
Comisién indicé haber examinado, en un procedimiento por incumplimiento que habia incoado
contra la Republica de Bulgaria, la conformidad con el Derecho de la Unién de las resoluciones
interpretativas dictadas por el Varhoven kasatsionen sad el 15 de junio de 2009 y el 26 de abril de
2012. La Comision afadié que, al término de ese examen, concluyé que esas dos resoluciones son
conformes con el Derecho de la Unién y puso fin a dicho procedimiento por incumplimiento.
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Estas diferencias de apreciacion, sobre las que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse en
el contexto del presente litigio, muestran, cuando menos, que no se puede reprochar al Varhoven
kasatsionen sad el haber cometido —e impuesto a los 6rganos jurisdiccionales inferiores— una
infraccién manifiesta de una disposicion del Derecho de la Unién.

Como indica el tribunal remitente, Diageo Brands alega también que los 6rganos jurisdiccionales
bulgaros violaron el principio de cooperaciéon entre los érganos jurisdiccionales nacionales y el
Tribunal de Justicia, principio que considera se traduce en la obligaciéon de recurrir al mecanismo de
la remisidon prejudicial y que es una expresién concreta del principio de cooperacion leal entre los
Estados miembros establecido en el articulo 4 TUE, apartado 3.

Es necesario sefialar al respecto, en primer lugar, que el Sofiyski gradski sad, que dict6 la resolucion
cuyo reconocimiento se solicita, es un érgano jurisdiccional de primera instancia, cuyas resoluciones
pueden ser objeto de recurso judicial de Derecho interno. Por consiguiente, de conformidad con el
articulo 267 TFUE, pérrafo segundo, dicho érgano jurisdiccional estard facultado, pero no obligado, a
solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestién prejudicial.

En segundo lugar, procede recordar que el sistema instaurado por el articulo 267 TFUE, con miras a
garantizar la unidad de la interpretacién del Derecho de la Unién en los Estados miembros, establece
una cooperaciéon directa entre el Tribunal de Justicia y los 6rganos jurisdiccionales nacionales
conforme a un procedimiento ajeno a toda iniciativa de las partes. Asi pues, la remisiéon prejudicial se
basa en un didlogo entre jueces cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciacién que el érgano
jurisdiccional nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisién (sentencia Kelly,
C-104/10, EU:C:2011:506, apartados 62 y 63 y jurisprudencia citada).

De ello se infiere que, incluso suponiendo que la cuestion de la interpretacion del articulo 5,
apartado 3, de la Directiva 89/104 hubiese surgido ante el Sofiyski gradski sad, ese tribunal no estaba
obligado a plantear al Tribunal de Justicia una cuestién prejudicial al respecto.

En este contexto, cabe observar que, segin la informacién facilitada al Tribunal de Justicia, la
resolucién del Sofiyski gradski sad de 11 de enero de 2010 podia ser recurrida en apelacién, apelacion
a la que habria podido seguir, en su caso, un recurso de casacioén ante el Varhoven kasatsionen sad.

Pues bien, de la resolucién de remisiéon se desprende que Diageo Brands no ejercité contra dicha
resolucion los recursos que le brindaba el Derecho nacional. Diageo Brands justifica su abstencién en
que tal ejercicio no habria tenido sentido, pues no habria podido llevar a una resolucién diferente por
parte de los tribunales superiores, alegacién que el tribunal remitente estima fundada.

Procede indicar sobre este particular que, como se ha recordado en el apartado 40 de la presente
sentencia, el régimen de reconocimiento y ejecuciéon previsto en el Reglamento n° 44/2001 estd basado
en la confianza reciproca en la justicia dentro de la Unién. Esta confianza que los Estados miembros
conceden mutuamente a sus sistemas juridicos y a sus instituciones judiciales es la que permite
considerar que, en caso de aplicacion errénea del Derecho nacional o del Derecho de la Union, el
sistema de recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remision
prejudicial previsto en el articulo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantia suficiente
(véase el apartado 49 de la presente sentencia).

De ello se infiere que el Reglamento n® 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se basa en la
idea fundamental de que los justiciables estan obligados, en principio, a utilizar todos los recursos que
el Derecho del Estado miembro de origen les brinda. Como puso de manifiesto el Abogado General en
el punto 64 de sus conclusiones, salvo que concurran circunstancias particulares que dificulten o
imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben
utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para impedir una violacion del orden
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publico en un nivel superior. Esta regla se justifica tanto mas cuanto la presunta violacién del orden
publico es consecuencia, como en el litigio principal, de la presunta infraccién del Derecho de la
Union.

Por lo que respecta a las circunstancias alegadas por Diageo Brands en el litigio principal para justificar
que no ejercitara los recursos que se le brindaban, procede senalar, en primer lugar, que de los autos se
desprende que no cabe excluir que, en su resolucién de 11 de enero de 2010, el Sofiyski gradski sad
hubiese hecho una aplicacion errénea de la resolucion interpretativa adoptada el 15 de junio de 2009
por el Varhoven kasatsionen sad. Pues bien, si Diageo Brands hubiese recurrido esa resoluciéon en
apelacién, el tribunal de apelacion habria podido corregir tal error, de suponerlo cometido. En
cualquier caso, dicho tribunal de apelacién habria estado facultado, en caso de duda sobre la
procedencia de la valoracién juridica efectuada por el Varhoven kasatsionen sad, para plantear al
Tribunal de Justicia una cuestion de interpretacion del Derecho de la Unién afectado por esa
valoracion (véase, en este sentido, la sentencia Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, apartado 27).

En segundo lugar, si se hubiese interpuesto después un recurso de casacién ante el Varhoven
kasatsionen sad, éste, en su condicién de drgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del articulo 267 TFUE,
parrafo tercero, habria estado, en principio, obligado a someter la cuestiéon al Tribunal de Justicia,
puesto que habrian surgido dudas en cuanto a la interpretacion de la Directiva 89/104 (véase, en este
sentido, la sentencia Kobler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 35). Un incumplimiento injustificado
de esta obligacion por parte de aquel tribunal habria generado la responsabilidad de la Republica de
Bulgaria, de conformidad con las reglas definidas al respecto por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia (sentencia Kobler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartados 50 y 59).

En estas circunstancias, no parece que los Organos jurisdiccionales bulgaros hayan violado
manifiestamente el principio de cooperacién entre los organos jurisdiccionales nacionales y el
Tribunal de Justicia ni que se haya privado a Diageo Brands de la proteccién que garantiza el sistema
de recursos establecido en ese Estado miembro, tal como lo completa el mecanismo de remision
prejudicial previsto en el articulo 267 TFUE.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales
primera y segunda que el articulo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 debe interpretarse en el
sentido de que el hecho de que una resolucién dictada en un Estado miembro sea contraria al
Derecho de la Unién no justifica que esa resoluciéon no sea reconocida en otro Estado miembro
alegando que viola el orden publico de ese dltimo Estado, puesto que el error de Derecho alegado no
constituye una infracciéon manifiesta de una norma juridica considerada esencial en el ordenamiento
juridico de la Unién vy, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho reconocido
como fundamental en esos ordenamientos juridicos. No es éste el caso de un error que afecte a la
aplicaciéon de una disposicién como el articulo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104.

Cuando comprueba la eventual existencia de una violaciéon manifiesta del orden publico del Estado
requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurran circunstancias
particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen,
los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para prevenir tal
violacién en un nivel superior.

Sobre la tercera cuestion prejudicial

Mediante esta cuestion prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el articulo 14 de la
Directiva 2004/48, segun el cual la parte perdedora debera correr, como regla general, con los gastos
en que haya podido incurrir la parte vencedora, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a
los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una accién
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indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo
efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infraccién de un
derecho de propiedad intelectual, cuando se suscita la cuestiéon, en el marco de esa accion
indemnizatoria, del reconocimiento de una resolucién dictada en otro Estado miembro que declara la
injustificabilidad de dicho embargo.

Para responder a esta cuestion prejudicial, procede determinar si el procedimiento del litigio principal
entra dentro del ambito de aplicacion de la Directiva 2004/48.

Como indica su considerando 10, el objetivo de la Directiva 2004/48 es aproximar las legislaciones de
los Estados miembros en cuanto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para
garantizar un nivel de proteccién de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el
mercado interior.

A tal efecto, y de conformidad con su articulo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a todas las medidas,
procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual. El articulo 2, apartado 1, de dicha Directiva precisa que estas medidas, procedimientos y
recursos se aplicaran a todas las infracciones de esos derechos previstas en el Derecho de la Union o
en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de la Directiva 2004/48 no pretenden regular
todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sélo los que son inherentes, por
una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de éstos, obligando a que existan
recursos juridicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un
derecho de propiedad intelectual existente (véase la sentencia ACI Adam y otros, C-435/12,
EU:C:2014:254, apartado 61 vy jurisprudencia citada).

De las medidas, procedimientos y recursos establecidos por la Directiva 2004/48 se desprende que los
recursos juridicos destinados a proteger los derechos de propiedad intelectual se completan con
acciones indemnizatorias que estan estrechamente ligadas a ellos. Por tanto, mientras los articulos 7,
apartado 1, y 9, apartado 1, de esta Directiva establecen medidas cautelares y provisionales destinadas,
en particular, a prevenir cualquier infraccién inminente de un derecho de propiedad intelectual, que
incluyen, en particular, la incautacién de mercancias sospechosas de infringir tal derecho, los
articulos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen, por su parte, medidas que
permiten al demandado solicitar una indemnizacion en caso de que resulte posteriormente que no ha
habido infraccion o amenaza de infraccién de un derecho de propiedad intelectual. Como resulta del
considerando 22 de esa misma Directiva, estas medidas indemnizatorias son garantias que el legislador
considerd necesarias como contrapartida a las medidas provisionales rapidas y eficaces cuya existencia
previo.

En el caso de autos, el procedimiento controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto la
indemnizacién del perjuicio causado por un embargo, ordenado primero por las autoridades judiciales
de un Estado miembro para prevenir una infraccién inminente de un derecho de propiedad intelectual,
y anulado después por esas mismas autoridades al no haberse acreditado la existencia de una
infraccion, constituye el corolario de la accién ejercitada por el titular del derecho de propiedad
intelectual para que se dictase una medida de efecto inmediato que le permitiera, sin esperar una
decision en cuanto al fondo, prevenir cualquier posible infraccion de su derecho. Una accién
indemnizatoria de este tipo se corresponde con las garantias establecidas por la Directiva 2004/48 en
favor del demandado, como contrapartida a la adopcion de una medida provisional que hubiese
afectado a sus intereses.

De ello se infiere que debe considerarse que un procedimiento como el controvertido en el litigio
principal entra en el ambito de aplicacion de la Directiva 2004/48.
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El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el articulo 14 de la Directiva 2004/48 pretende reforzar el
nivel de protecciéon de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse
disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos (véase la sentencia
Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, apartado 48).

Habida cuenta de este objetivo y de la formulacién amplia y general del articulo 14 de la Directiva
2004/48, que se refiere a la «parte vencedora» y a la «parte perdedora», sin precisar ni fijar
limitaciones acerca de la naturaleza del procedimiento al que debe aplicarse la norma que establece,
ha de considerarse que esta disposicion es aplicable a los gastos judiciales soportados en cualquier
procedimiento comprendido en el &mbito de aplicacién de dicha Directiva.

A este respecto, el hecho de que, en el litigio principal, la apreciaciéon de la justificabilidad o no del
embargo controvertido plantee la cuestion del eventual reconocimiento de una resolucién dictada en
otro Estado miembro es irrelevante. Tal cuestidn reviste, en efecto, cardcter accesorio y no modifica el
objeto del litigio.

A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestion prejudicial
que el articulo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a los
gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una accién indemnizatoria,
ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro
Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infraccién de un derecho de propiedad
intelectual, cuando se suscite la cuestién, en el marco de esa accién indemnizatoria, del
reconocimiento de una resolucién dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad
de tal embargo.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el cardcter de un incidente
promovido ante el 6rgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los
gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que
hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

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

1) El articulo 34, punto 1, del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuciéon de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de
que una resolucion dictada en un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Uniéon no
justifica que esa resolucion no sea reconocida en otro Estado miembro alegando que viola
el orden publico de ese Estado, puesto que el error de Derecho alegado no constituye una
infraccion manifiesta de una norma juridica considerada esencial en el ordenamiento
juridico de la Unién y, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho
reconocido como fundamental en esos ordenamientos juridicos. No es éste el caso de un
error que afecte a la aplicacion de una disposicion como el articulo 5, apartado 3, de 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 su
version modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, de 2 de mayo
de 1992.
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Cuando comprueba la eventual existencia de una violacion manifiesta del orden publico del
Estado requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurran
circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el
Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los
recursos disponibles para prevenir tal violacion en un nivel superior.

El articulo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe
interpretarse en el sentido de que es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido
incurrir las partes en el marco de una accion indemnizatoria, ejercitada en un Estado
miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado
miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infraccion de un derecho de propiedad
intelectual, cuando se suscite la cuestion, en el marco de esa accion, del reconocimiento de
una resolucion dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de tal
embargo.

Firmas

14
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