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RESUMEN DE LA PRESENTACION

1 - Auto TJ 29/03/2012 caso C-334/11 P. ACNO FOCUS / FOCUS. Fecha a partir de la cual se
contabiliza el periodo de uso obligatorio de la marca. legislacion Comunitaria vs. Ley Nacional.

2 - Sentencia TJ 25/10/2012 caso C-553/11. Cuestion prejudicial. PROTIPLUS / PROTI. Marca
registrada que difiere en elementos que no alteran el caracter distintivo de la otra también
registrada. Marcas defensivas. Uso de "PROTI” mediante "PROTIPLUS”y “ PROTI POWER”.

3 - Sentencia TG 09/09/2011 caso T-289/09. OMNICARE CLINICAL RESEARCH / OMNICARE (fig.).
Uso de marca a titulo gratuito. Conciliacion de los criterios jurisprudenciales en la sentencias del
Tribunal de Justicia en los casos Silberquelle y Nasdaq.

4 - Sentencia TJ 12/12/2012 caso C-149/11. ONEL / OMEL. Cuestion prejudicial. Alcance

territorial del uso. Uso en un estado miembro. Ineficacia juridica de las declaraciones conjuntas
del Consejo y la Comision, asi como de las Guidelines. Criterios generales relativos al concepto y
requisitos del uso de marca.

5 - Sentencia TG 17/01/2013 caso T-355/09. Walzer Traum. Uso efectivo




1. AUTO T) 29/03/2012 caso C-334/11 P.
ACNO FOCUS 7/ FOCUS




...registration of an earlier national trade mark is the starting point for the five-year
period of registration within which genuine use of that mark must be proved, CTMR
does not determine the date on which the earlier national trade marks are considered
to be reqgistered in each of the Member States,

...the Court held... that the ‘date of the completion of the registration procedure’ ...must
be determined in each Member State in accordance with the procedural rules on
registration in force in that State. It is thus for the Member State ... to determine the
time at which the registration procedure comes



It is apparent ... that the period of five years in respect of which genuine use of a trade
mark must be proved begins on the ‘date of the completion of the registration procedure’
and that it is not stated whether that procedure must be completed in respect of all the
goods or services covered by that mark.

Directive... does not draw a distinction depending on whether the national opposition
proceedings do or do not relate to all of the goods or services covered by the earlier
mark.



2. SENTENCIA T) 25/10/2012

caso C-553/11.
PROTIPLUS / PROTI




cuestiones prejudiciales:

1) ;Debe interpretarse en el sentido de que... se opone en todo caso a una norma nacional segun la
cual también se ha utilizado una marca (marca 1) cuando ésta (marca 1) se utiliza en una forma que
difiere de aquella bajo la que ha sido registrada, sin que las diferencias alteren el caracter distintivo
de la marca (marca 1), y cuando la marca esta también registrada bajo la forma en la que se utiliza
(marca 2)?

2) En caso de que se responda negativamente:

La disposicion nacional de la primera cuestion... jes compatible con la Directiva si se interpreta de
forma restrictiva en el sentido de que no resulta aplicable a una marca (marca 1) que se ha
registrado unicamente con el fin de garantizar o de ampliar el ambito de proteccion de otra marca
registrada (marca 2) que lo esta bajo la forma en la que se utiliza?



PARTE DISPOSITIVA

1) La Directiva... no _se opone a gue el titular de una marca registrada pueda, para
demostrar el uso de ésta ...ampararse en su uso en una forma que difiere bajo la
que ha sido registrada dicha marca, sin_gue las diferencias entre ambas formas
alteren el caracter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente este
registrada a su vez como marca.

2) La Directiva...se opone a una interpretacion de la disposicion nacional que
transpone dicho articulo... segun la cual ésta no se aplica a una marca «defensiva»
cuvo registro sélo tiene como finalidad garantizar o ampliar el ambito de
proteccion de otra marca registrada que lo ha sido bajo la forma en la que se
utiliza.



3. SENTENCIA TG 09/09/2011
caso T-289/09

OMNICARE CLINICAL RESEARCH / OMNICARE
(fig.)




MARCO JURIDICO
Directiva

Art. 10 (1). 1. Si, en un plazo de cinco anos...... la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo
........ quedara sometida a las sanciones previstas........

Art. 12 (1). ... caducidad de una marca si, dentro ...... cinco anos no hubiere

sido objeto ......... de un uso efectivo ......

RMC

Art. 42 (2). ......... el titular de una marca ...... presentara la prueba de que la marca ...... ha sido

objeto de un uso efectivo .......

Art. 57 (2). ......del titular de la marca ....... , el titular de una marca comunitaria .... en el
procedimiento de nulidad, aportara la prueba de que,...... uso efectivo ....



... el concepto de «uso efectivo», ... uso realizado conforme a la funcidn esencial ...en garantizar ...la
identidad de origen de un producto o de un servicio...

... de «uso efectivo» ... razon de ser ... crear o conservar un mercado ... para los productos o los
servicios designados por el signo en que consiste, en relacion con los productos o los servicios
procedentes de otras empresas

... teniendo en cuenta la cantidad de marcas registradas... reconocer el mantenimiento de los derechos
... cuando esa marca se utiliza

. «uso efectivo» ... no debe efectuarse con caracter simbdlico, con el Unico fin de mantener los
derechos conferidos por la marca... acorde con la funcion esencial ... garantizar ... identidad de origen...

. «uso efectivo» ... debe utilizarla en el mercado ...y no sélo en la empresa ... razén de ser, que
consiste en crear o conservar un mercado ...



MCs CONTESTADAS MARCA ALEMANA OPONENTE

OMNICARE
OMNICARE CLINICAL RESEARCH

“DMNICARE

Servicios impugnados

(tras la limitacion)

Servicios

(uso acreditado)

Direccion de investigacion clinica y de
laboratorio para terceros, excepto urélogos, en
materia de productos farmaceuticos

Consultas medicas para practica medica,
concretamente para la practica urolégica;
distribucién de documentacién e impresos
para doctores con fines publicitarios,
concretamente para urologos; organizacion de
conferencias, seminarios, exposiciones y ferias
para doctores, concretamente urélogos.




- EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OAMI: Oposiciones y Recursos




LA DEMANDA: Caso Silberquelle




...el TJ declard que el uso de una marca para bebidas refrescantes entregadas
gratuitamente a compradores de prendas de vestir no es uso efectivo de marca.
....cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega
gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa
marca respecto a la clase a la que pertenecen tales productos.



La contestacion a la demanda: caso Nasdaq
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En Nasdag... en el que una parte de los servicios de la marca relativos a indices de
cotizaciones de bolsa en prensa y television eran prestados a titulo gratuito, el TJ
declaré la marca usada. ....incluso en el que caso de que una parte de los servicios
para los que la marca anterior esta registrada sean ofrecidos por Nasdaq a titulo
gratuito, ello no debe interpretarse gue esta entidad mercantil no pretende,
mediante dicho uso crear 0 mantener un mercado para tales servicios en la
Comunidad, compitiendo con los servicios de otras empresas



- La vista de Luxemburgo:
- Informan las partes:

El demandante
La OAMI

- EL TG pregunta a ambos



La sentencia. EL T] ensena: Silberquelle + Nasdag = Omnicare

...no puede descartarse que la finalidad perseguida por Astellas mediante la prestacion
de servicios a titulo gratuito sea incentivar al consumidor a comprar o prescribir sus
medicamentos, por lo que los servicios de la oponente si compiten en el mercado con
otros similares, particularmente los prestados por otras empresas farmacéuticas, que
tambien podrian prestar servicios gratuitamente como los de la oponente.

Por tanto, la prestacion de los servicios gratuitos %MNICARE se realiza con el
proposito de crear o mantener un mercado en la UE, donde estan presentes otras
empresas. el TG confirma la apreciacion de las Salas de Recurso de la OAMI en el
sentido de que el uso de la marca oponente a titulo gratuito en las condiciones
indicadas es uso efectivo



2012

4. SENTENCIA T) 12/12/2012 caso C-149/11.

ONEL / OMEL




ANTECEDENTES

Hagelkruis present6 ante la Oficina del Benelux la marca OMEL
Leno es titular de la marca comunitaria ONEL
Leno formuld oposicidn al registro de la marca OMEL de Hagelkruis

...la OBPI desestimd la oposicion basandose en que Leno no habia acreditado haber hecho un uso
efectivo de su marca ONEL...

...resulta que, si bien es cierto que Leno ha demostrado haber hecho un uso efectivo de la marca
anterior ONEL en los Paises Bajos..., no lo es menos que aquella sociedad no ha aportado la prueba del
uso de dicha marca en el resto de la Comunidad.



EL o6rgano jurisdiccional remitente recuerda la jurisprudencia del TJ..., Ansul, C-40/01..,,
Sunrider/OAMI, C-416/04..., La Mer Technology, C-259/02, se desprende «uso efectivo» es un
concepto auténomo del Derecho de la Unidn, que el ambito territorial del uso es uno de los
criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si una marca anterior ha sido o no
objeto de «uso efectivo» ..., y que el uso de dicha marca en un solo Estado miembro no conduce
necesariamente a la conclusion de que no pueda darse un «uso efectivo» dentro de la Comunidad.

Sin embargo, ...se interroga sobre la importancia de la declaracion conjunta n® 10...a cuyo tenor
«el Consejo y la Comision consideran que un uso efectivo en el sentido del articulo 15 en un solo
pais constituye un uso efectivo en la Comunidad»



cuestiones prejudiciales:

1) ...para que se dé un uso efectivo de una marca comunitaria basta con el uso de la misma dentro de las
fronteras de un solo Estado miembro, siempre que dicho uso, si se tratase de una marca nacional, se
consideraria uso efectivo en dicho Estado miembro (véanse la declaracion conjunta n° 10 relativa al articulo 15
del Reglamento y las Directrices de la OAMI...)

2) En caso de respuesta negativa, el uso de una marca comunitaria dentro de un solo Estado miembro, ;no
puede tener nunca la consideracion de "uso efectivo” en la Comunidad?

3) ... ¢(que criterios deben aplicarse en lo que atane al ambito territorial del uso de una marca comunitaria,
junto a los restantes factores que han de tomarse en consideracion, para determinar si existe un uso efectivo en
la Comunidad?

4) ;debe interpretarse el articulo 15 RMC... en el sentido de que, para valorar el uso efectivo en la Comunidad,
debe prescindirse por completo de las fronteras del territorio de los Estados miembros por separado [y tomar
como referencia, por ejemplo, las cuotas de mercado (mercado de producto/mercado geografico)]?»



MARCO JURIDICO

...considerandos del Reglamento

La realizacion del tal mercado y el fortalecimiento de su unidad...
(3) El principio de la unicidad de la marca comunitaria debe aplicarse..

(4) ...son necesarias marcas reguladas por un Derecho comunitario unico...



El articulo 1, 2 del Reglamento

«La marca comunitaria tendra caracter unitario...
El articulo «Causas de caducidad »

a) si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco anos, la marca no
ha sido objeto de un uso efectivo en la COMUNIDAD...



Art. 112 RMC

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podra pedir que se transforme...

2. No habra transformacion:

a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa
marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformacion de la marca

comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la
legislacién de dicho Estado miembro;



APRECIACION DELT.)

...tal y como resulta de su considerando 3, el Reglamento n® 207/2009 tiene por objetivo establecer un
regimen comunitario de marcas que gocen de una proteccion uniforme

Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasion de interpretar el concepto de «uso efectivo» ... Ansul 6
Sunrider/OAMI,...La Mer Technology...



Segun la mencionada jurisprudencia, una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando,
en consonancia con su funcidn esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen
de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear
0 conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de
caracter simbolico .

La apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de
los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotacion
comercial de ésta en el trafico econdmico, tales como los usos que se consideren
justificados en el sector econdmico de que se trate para obtener o mantener cuotas de
mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la
naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado, la magnitud y la
frecuencia del uso de dicha marca...



EL Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la extension territorial del uso es s6lo uno
de los factores...

Tal como indica la Abogado General en los puntos 30 y 32 de sus conclusiones, una marca
comunitaria que no sea utilizada podria obstaculizar la competencia al limitar la gama de
signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar asi a sus competidores de la
posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar



... el ambito territorial del uso no constituye un criterio distinto del uso efectivo, sino uno de
los componentes del mismo, que debe integrarse en el analisis global y ser estudiado
paralelamente a los restantes componentes del uso efectivo.

El articulo 15 (1) no contiene referencia alguna al territorio de los Estados miembros. Lo que
significa, que no puede tenerse en cuenta el uso de esa marca en terceros Estados.

En cuanto a los objetivos perseguidos por el Reglamento ...se propone superar el obstaculo
de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren
a los titulares de marcas,...la marca comunitaria permite al titular de ésta identificar sus
productos o servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideracion de
fronteras.



...el legislador dispuso que la marca tendra caracter unitario, gozara de una proteccion uniforme y
producira sus efectos en todo el territorio de la Comunidad.

...la finalidad del sistema de marcas comunitarias es que en el mercado interior se ofrezcan condiciones
analogas a las existentes en un mercado nacional.

...del examen sistematico del Reglamento resulta que en el texto de algunas de sus disposiciones se hace
referencia al territorio de uno o de varios Estados miembros, tales referencias se hacen en el contexto de
marcas nacionales...



...resulta que, a la hora de determinar si existe un «uso efectivo en la Comunidad», debe prescindirse de las
fronteras del territorio de los Estados miembros.

Esta interpretacion no puede resultar desvirtuada por la declaracién conjunta a cuyo tenor «un uso efectivo

en el sentido del articulo 15 en un solo pais constituye un uso efectivo en la Comunidad», ni por las
Directrices de la OAMI relativas al procedimiento de oposicion...




...constituye jurisprudencia que, cuando una declaracion recogida en un acta del Consejo no se plasme en el
texto de una disposicion de Derecho derivado, no puede tenerse en cuenta para la interpretacion de dicha
disposicion...

Por lo demas, el Consejo y la Comision han reconocido expresamente esta limitacion en el preambulo,
«dado que las declaraciones del Consejo y de la Comisién cuyo texto figura mas adelante no forman parte
del texto normativo, tales declaraciones no prejuzgan la interpretacion de este ultimo por el Tribunal de
Justicia...

Las Directrices de la OAMI, no constituyen actos juridicos vinculantes...



...de que el ambito territorial del uso de una marca comunitaria en ningun caso puede circunscribirse al territorio de
un solo Estado miembro,...cabe la posibilidad de transformar en una solicitud de marca nacional una marca
comunitaria cuyo titular haya sido privado de sus derechos por falta de uso de la misma si, «en el Estado miembro
para el que se solicite la transformacion [...] [la marca comunitaria se ha] utilizado en condiciones que constituyan un
uso efectivo en el sentido de la legislacion de dicho Estado».

...el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se circunscriba por ello
al territorio de un solo Estado miembro. En_ese supuesto. el uso de la marca comunitaria en dicho territorio podria
cumplir simultaneamente el requisito del uso efectivo tanto de una marca comunitaria como de una marca nacional.



...que el uso en un Estado miembro no es suficiente para constituir un uso efectivo en la Comunidad, sera
aun posible transformar la marca comunitaria en una solicitud de marca nacional

Algunos de los interesados que han presentado observaciones ante al Tribunal de Justicia sostienen
asimismo que, incluso si se prescinde de las fronteras de los Estados miembros en el ambito del mercado
interior, el requisito del uso efectivo de una marca comunitaria implica que ésta sea utilizada en una
parte sustancial del territorio de la Comunidad, lo que puede corresponder al territorio de un Estado
miembro.



Tampoco puede admitirse esta argumentacion.

...Si bien es razonable suponer que una marca comunitaria sera utilizada en un territorio mas amplio que en el
caso de las marcas nacionales, no es necesario que tal uso sea geograficamente extenso para calificarlo de
uso efectivo...

...es imposible determinar a priori de un modo abstracto que ambito territorial debe tenerse en cuenta para
dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no caracter efectivo.



Corresponde determinar si la marca se utiliza de conformidad con su funcién esencial y con vistas a
obtener o conservar cuotas de mercado . Tal apreciacion debe basarse en el conjunto de hechos vy
circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las caracteristicas del mercado de referencia, la
naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca, el ambito territorial del uso, y su
extension cuantitativa, asi como su frecuencia y regularidad.

Procede, pues, responder que para valorar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una marca,
debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros.

Una marca es objeto de un «uso efectivo», cuando se utiliza de conformidad con su funcion y con vistas a
obtener o conservar cuotas de mercado. Corresponde al organo jurisdiccional remitente determinar si
concurren los requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos vy circunstancias pertinentes, tales
como, entre otros, las caracteristicas del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los
servicios amparados por la marca, el ambito territorial del uso y su extension cuantitativa, asi como su
frecuencia y reqularidad.



PARTE DISPOSITIVA




Ha de interpretarse que, para valorar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una
marca a efectos de dicha disposicion, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los
Estados miembros.




Una marca comunitaria es objeto de un «uso efectivo», cuando se utiliza de conformidad con su
funcion esencial y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad Europea
para los productos o servicios designados por dicha marca. Corresponde al 6rgano jurisdiccional
remitente determinar si_concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos,
teniendo en cuenta el conjunto de hechos vy circunstancias pertinentes, tales como, entre otros,
las caracteristicas del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios
amparados por la marca, el ambito territorial del uso y su extension cuantitativa, asi como su
frecuencia y regularidad.



caso T-355/09. Walzer Traum.
Uso efectivo




EL TG aplica la Jurisprudencia del caso ONEL

'appréciation du caractere serieux de l'usage d'une marque ne saurait entrainer une difféerence de traitement
entre PME et grands groupes, dans la mesure ou une telle appréciation repose sur 'ensemble des faits et des
circonstances propres a établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages
considéres commec justifics dans lc secteur économiquc concerné pour maintenir ou créer des parts de marche
au profit des produits ou des services protéges par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les
caractéristigues du marche, l'étenduce et la frequence de l'usage de la marque (arret VITAFRUIT, précite, point
40).

Il s'ensuit qu'il ne peut etre conclu a une différence de traitement dans l'appréciation de l'usage sérieux de la
marque selon la taille de l'entreprise qui possode laditce marque, dans la mesure ou l'usage seérieux est
apprecie au regard des méecmes criteres objectifs decrits au point précédent, quelle que soit la taille de
'entreprise.



CONCLUSIONES

Todos en su sitio. Se sienten, cono!!!!!




ELEGANCIA DEL MENSAJE DEL T.).

- Al Tribunal Nacional

- Al Consejo y la Comision

- A los paises miembros observantes
- A la Oficina

- A los abogados

- A los usuarios y sus representantes profesionales





















