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I. INTRODUCCION

Pendones, uniformes y banderas son, desde tiempo inmemorial, sig-
nos de identificaciéon de los ejércitos en contienda. Esta simbologia se
ha propagado en el mundo del deporte, y su éxito ha sido notable en el
mas popular de entre ellos en nuestras latitudes: el fitbol. Cada fin de
semana (o en dias laborables, tal es la proliferacién de competiciones),
millones de espectadores en todo el mundo acuden a los estadios para
apoyar a sus equipos. Los bandos rivales se distinguen en un impresio-
nante despliegue de camisetas, banderas, bufandas y colores. Este deseo
de los espectadores de identificarse con su equipo genera importantes
oportunidades comerciales: por regla general, los signos distintivos de
los equipos son marcas registradas, y sus titulares ejercen su derecho
exclusivo para impedir su reproduccién no autorizada.

Un litigio ante los tribunales britdnicos, relacionado precisamente con
la venta a las puertas de un estadio de articulos no autorizados (bufandas,
camisetas y banderas, entre otros), dio lugar a las sentencias aqui co-
mentadas. Se plantéé en primera instancia ante el juez Laddie de la High
Court, un reconocido experto en propiedad intelectual e industrial. Ha-
biendo considerado dicho juez que la resolucién del asunto exigia la
interpretacion de determinadas disposiciones de derecho comunitario,
remiti6 la oportuna cuestién prejudicial al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (en adelante, «el Tribunal de Justicia» o «el Tri-
bunal»). Una vez dictada la sentencia prejudicial, el juez Laddie plan-
ted abiertamente su disconformidad con una parte de la respuesta y con
la solucién indicada por el Tribunal para el caso. Considerando que el
Tribunal se habia extralimitado en sus funciones, al entrar a considerar
cuestiones de hecho, el juez resolvid el asunto ignorando el pronuncia-
miento del Tribunal de Justicia sobre tales cuestiones. Posteriormente el
Tribunal de Apelaciones (Court of Appeal) anuld la sentencia de la High
Court, de modo que el resultado definitivo del litigio se ajusta plena-
mente al propugnado por la sentencia prejudicial.

Pese al indudable interés y la gran trascendencia de la sentencia en
su vertiente material, el presente comentario destaca los aspectos rela-
cionados con el procedimiento prejudicial, y mas concretamente con sus
limites funcionales, derivados de las competencias respectivas del juez
nacional y del juez comunitario. Por ello, si bien es imprescindible es-
bozar las cuestiones de fondo, se hard de modo sintético, aun a riesgo
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de que los lectores especializados en derecho de marcas echen en falta
una discusién mds detallada.

II. EL ASUNTO ARSENAL
1. LoOS HECHOS

El Sr. Matthew Reed es un seguidor del conocido equipo de futbol
Arsenal F.C., que desde 1970 y durante treinta afios se dedicé a vender
productos y recuerdos del equipo de sus amores en un puesto a la en-
trada del estadio. La mercancia «oficial», autorizada por el equipo, se
distinguia por medio de etiquetas. Un cartel visible indicaba al cliente
qué prendas y productos no eran mercancia «oficial» del equipo ni ha-
bian sido fabricadas ni controladas por Arsenall.

El equipo, titular de las marcas verbales «Arsenal», «Arsenal Gun-
ners» y de las marcas graficas del equipo («crest device» y «cannon de-
vice», es decir, representaciones graficas de un escudo y de un cafién)?,
que figuraban en la mercancia vendida por el Sr Reed, inco6 un proce-
dimiento de cesacién de infraccién contra el comerciante. El litigio se
centraba en dos acciones relacionadas entre si, pero distintas. En primer
lugar el club acusaba al Sr. Reed de passing off, un ilicito procedente
del common law y que puede traducirse por «usurpacién» o atribucién
falsa de origen empresarial, generadora de responsabilidad extracontrac-
tual. En segundo lugar, el club afirmaba que existia infraccion de sus
derechos exclusivos como titular de diversas marcas registradas.

Ante el juez Laddie, el Sr Reed consiguié prevalecer en cuanto a
parte de las supuestas infracciones, las regidas por la doctrina de common
law de «passing off»; el juez consideré que no habia atribucién falsa de

I El texto del cartel rezaba: «El término o el (los) logotipo(s) en los articulos
que estan a la venta se utilizan vnicamente para adornar el producto y no implican
ni revelan afiliacion o relacion alguna con el fabricante o los distribuidores de cual-
quier otro producto. Solo los que llevan las etiquetas de los articulos oficiales del
Arsenal son productos oficiales del Arsenal», Traduccién tomada de las conclusiones
del Abogado General Sr Ruiz-Jarabo Colomer, apartado 6.

2 Desde 1992, el escudo de Arsenal es curvilineo, sobre fondo rojo flanqueado
de azul; en su interior un cafién apunta al Este y sobre €l figura el nombre del equipo
(la palabra «Arsenal») en caracteres sans-serif (véase la voz «Arsenal F.C.» en Wikipe-
dia, edicién inglesa, http://en.wikipedia.org, asi como la pagina del equipo, http://
www.arsenal.com).
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origen empresarial. Quedaba por resolver si existia infraccién del dere-
cho de marca. La cuestidn relativa al derecho de marcas exigia inter-
pretar una norma de Derecho comunitario, la primera directiva relativa
a la aproximacién de las legislaciones en materia de marcas®. El juez
Laddie consider6 necesario plantear una cuestién prejudicial al Tribunal
de Justicia.

2. EL AUTO DE REMISION Y LA SENTENCIA PREJUDICIAL

El principal argumento del Sr Reed era que las marcas en cuestidn,
aplicadas sobre camisetas, bufandas y otras prendas deportivas por él
comercializadas, no denotan el origen empresarial de la mercancia (fun-
cién esencial de la marca)* sino que funcionan principalmente como sim-
bolos de lealtad, fidelidad o apoyo («badges of support, loyalty or affilia-
tion») al equipo. Al no existir engafio acerca del origen de la mercancia
y su caracter «no oficial», el Sr Reed sostenia que no habia infringido
los derechos del titular de la marca, ya que la proteccién proporcionada
por el ordenamiento juridico a las marcas se justifica solamente por la
necesidad de evitar falsas atribuciones de origen.

Es obvio que el juez Laddie consideraba plausibles estos argumentos
del Sr. Reed, como demuestra su fallo respecto al cargo de «passing off»,
en el que entendi6 que no habia existido confusién en cuanto al origen
empresarial de los productos vendidos por Reed. El juez habia determi-
nado que el club no habia podido probar la existencia de una verdadera
confusién en el publico destinatario de los productos en cuanto al ori-
gen de la mercancia, y habia igualmente determinado que los signos
incorporados por el Sr. Reed a los objetos vendidos y que hacian refe-
rencia a Arsenal FC no contenian ninguna indicacién relativa al origen
de dichos objetos, y que por lo tanto el uso de dichos signos en las
prendas vendidas por el Sr. Reed no constituia un uso «como marca»,
por no percibir el publico los signos y logotipos como una indicacién

3 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Di-
rectiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, D.O.C.E. 1989, n.° L 40, p. 1), en lo sucesivo, «la Directiva».

* Sentencia de 17 de octubre de 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711 («Hag
II»), apartado 16; sentencia de 22 de junio de 1994, Ideal Standard, C-9/93, Rec.
p. 1-2789, apartado 45. Sobre las funciones de la marca, véase C. FERNANDEZ-NOVOA,
Tratado sobre Derecho de marcas, segunda edicién, Marcial Pons (2004), pp. 66-
79, y conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer, apartados 43-48.
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de origen empresarial de la prenda. La sentencia del Tribunal de Justicia
resume asi la relacién de hechos del auto de remisién: «Por lo que respec-
ta a la imputacion realizada por Arsenal FC en relacion con la viola-
cion de sus derechos de marca [...] el 6rgano jurisdiccional remitente
desestimo la alegacion de Arsenal FC segiin la cual el uso que hace el
Sr. Reed de los signos registrados como marca es percibido por sus
destinatarios como un uso que indica la procedencia de los productos
(“badge of origin”) y por tanto constituye una utilizacion de dichos sig-
nos “en cuanto marcas” (“trademark use”) [...] En efecto, a juicio de
este organo jurisdiccional, los signos incorporados a los productos del
Sr. Reed eran percibidos por el piiblico como un testimonio de apoyo,
de lealtad o de afiliacion (“badge of support, loyalty or affiliation”)»°.

La cuestion prejudicial, por tanto, se planteaba, para el 6rgano ju-
risdiccional remitente, en términos relativamente simples: le bastaba sa-
ber si, para enervar la accién de cesacién de infraccién, le basta a un
presunto infractor alegar —y demostrar— que el uso del signo por su
parte, en el marco en el que se inserta, no constituye un «uso como
marca», por no percibirlo el publico, en dicho marco, como una indica-
cién de origen empresarial.

El juez formuld la cuestion prejudicial sometida al Tribunal de la
siguiente manera:

«1) En el supuesto de que una marca se halle vilidamente
registrada y un tercero

a) utilice en el trafico econdmico un signo idéntico a esa
marca en relacién con productos iguales a los de la persona a
cuyo nombre estd registrada la marca,

b) sin poder fundarse en el articulo 6, apartado 1, de la

Directiva 89/104/CEE [...] para oponerse a una acusacién de
violacién del derecho de marca,
(puede oponerse a la acusacidon de violacién, basdndose en que
el uso denunciado no indica el origen de los productos (es de-
cir, la relacién en el trafico econémico entre los productos y el
titular de la marca)?

2) En caso de respuesta afirmativa, ;jes suficiente para ex-
presar esa relacién el hecho de que el uso se perciba como se-
flal de apoyo, lealtad o afiliacion al titular de la marca?»

> Apartados 21-22.
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El Tribunal, por su parte, reformula la cuestién, en términos ligera-
mente distintos, en el apartado 42 de su sentencia:

«Para responder a las cuestiones prejudiciales, es preciso de-
terminar si el articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
faculta al titular de la marca para prohibir cualquier uso por un
tercero en el trafico econémico de un signo idéntico a la marca
para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada o si este derecho de oposicién exige un interés especi-
fico del titular en su condicidén de titular de la marca, en el sen-
tido de que el uso del signo de que se trata por un tercero debe
afectar o poder afectar a alguna de las funciones de la marca.»

Tomando como punto de partida su reiterada jurisprudencia sobre la
funcién de «garantia de origen» como «funcién esencial» de la marca,
el Tribunal afirma que «el derecho exclusivo previsto en el articulo 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva se concedio para permitir que el
titular de la marca proteja sus intereses especificos como titular de la
marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funcio-
nes que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho
debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un
tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en
particular su funcion esencial, consistente en garantizar a los consumi-
dores la procedencia del producto», pues «el cardcter exclusivo del de-
recho que confiere la marca registrada a su titular con arreglo al arti-
culo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sélo puede justificarse dentro
de los limites del dmbito de aplicacion de esta disposicion»S. De ello
deriva el Tribunal que el titular no puede invocar su derecho exclusivo
en situaciones en las que el uso del signo no es susceptible de «menos-
cabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de
las funciones de ésta»’.

A continuacion el Tribunal examina el caso objeto del litigio prin-
cipal con arreglo a los principios expuestos. Los apartados mds impor-
tantes de la sentencia son los siguientes:

¢ Apartados 51 y 52.

7 Apartado 54. Asi, por ejemplo, no existe infraccién de los derechos del titular
de la marca cuando el signo se usa con fines descriptivos. El Tribunal cita aqui la
sentencia de 14 de mayo de 2002, Holterhoff, C-2/00, Rec. p. -4187, apartado 16.
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55. ..[L]a situacién del asunto objeto del procedimiento
principal es esencialmente diferente de la que dio lugar a la sen-
tencia Holterhoff [...]. En efecto, en este caso el uso del signo
se enmarca en las ventas a consumidores y, manifiestamente, no
estd destinado a fines meramente descriptivos.

56. Teniendo en cuenta la presencia de la palabra «Arse-
nal» en los productos de que se trata en el procedimiento prin-
cipal y las menciones secundarias que figuran en ellos [...], el
uso de este signo puede denotar la existencia de una relacién
material en el trifico econdémico entre los productos afectados
y el titular de la marca.

57. Esta conclusién no queda desvirtuada por la adverten-
cia que figura en el puesto del Sr. Reed, segin la cual los pro-
ductos de que se trata en el procedimiento principal no son
productos oficiales de Arsenal FC [...]. En efecto, aun suponien-
do que un tercero pudiera invocar dicha advertencia para defen-
derse en un procedimiento por violacién del derecho de marca,
es necesario sefialar que en el caso de autos no se puede des-
cartar que ciertos consumidores interpreten que el signo desig-
na a Arsenal FC como empresa de procedencia de los produc-
tos, sobre todo si dichos productos les son presentados después
de haber sido vendidos por el Sr. Reed, cuando ya no se en-
cuentran en el puesto en el que figura la advertencia.

58. Por otro lado, procede observar que, en el caso de
autos, tampoco se garantiza que todos los productos designados
con la marca han sido fabricados o suministrados bajo el con-
trol de una dnica empresa, a la que puede hacerse responsable
de su calidad, como exige la jurisprudencia [...].

59. En efecto, los productos de que se trata en el procedi-
miento principal son suministrados sin control de Arsenal FC en
su condicién de titular de la marca, ya que ha quedado acredi-
tado que dichos productos no proceden de Arsenal FC ni de sus
vendedores autorizados.

60. En tales circunstancias, el uso de un signo idéntico a
la marca de que se trata en el procedimiento principal puede
poner en peligro la garantia de procedencia que constituye la
funcién esencial de la marca, segin resulta de la jurispruden-
cia [...]. Por tanto, se trata de un uso al que puede oponerse el
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titular de la marca con arreglo al articulo 5, apartado 1, de la
Directiva.

61. Una vez se ha comprobado que en el asunto objeto del
procedimiento principal el uso del signo de que se trata por el
tercero puede afectar a la garantia de procedencia del producto
y que el titular de la marca debe poder oponerse a dicho uso,
esta conclusiéon no queda desvirtuada por la circunstancia de que,
en el marco de dicho uso, la marca se perciba como un testimonio
de apoyo, de lealtad o de afiliacién al titular de la marca.

62. Teniendo en cuenta lo anterior, procede responder a las
cuestiones planteadas por el 6rgano jurisdiccional remitente que,
en una situacién en la que no es aplicable el articulo 6, aparta-
do 1, de la Directiva y en la que un tercero utiliza en el trafico
econdmico un signo idéntico a una marca vilidamente registra-
da en productos idénticos a aquellos para los que estd regis-trada,
el titular de la marca puede, en un caso como el que es objeto
del procedimiento principal, oponerse a este uso con arreglo al
articulo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Esta conclu-
sién no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco
de dicho uso, el citado signo se perciba como un testimonio de
apoyo, de lealtad o de afiliacién al titular de la marca.

Dos aspectos merecen ser apuntados para volver sobre ellos més ade-
lante. Nétese, en primer lugar, que en los apartados 55 a 57, el Tribu-
nal parece adentrarse en una averiguacién de cuestiones de hecho que
contrasta, a primera vista, con los hechos establecidos por el juez na-
cional. En segundo lugar, adviértase que el apartado 58 parece introdu-
cir una motivacién alternativa para la conclusién a que llega el Tribu-
nal en el apartado 62. Estos dos aspectos son fundamentales para entender
las vicisitudes posteriores del asunto tras la sentencia del Tribunal de
Justicia.

3. LA SENTENCIA DE LA HIGH COURT: INSUMISION
DEL JUEZ DE LOS HECHOS

El 12 de Diciembre de 2002, un mes después de la sentencia del
Tribunal de Justicia, y tras una vista complementaria, el juez Laddie dict
la sentencia de la High Court. El Sr. Reed habia argumentado que la
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sentencia del Tribunal de Justicia, en lugar de dar una respuesta a la
cuestion de interpretacidon planteada, se habia pronunciado sobre cues-
tiones de hecho, razén por la cual el juez no estaba obligado a adoptar
la solucién propugnada por el Tribunal, sino que debia resolver el asunto
en funcién de sus propias conclusiones de hecho, ya establecidas en el
auto de remisién. El magistrado concluye del mismo modo®.

8 Siendo los pasajes mds ilustrativos de su sentencia los siguientes:

«La finalidad del reenvio previsto en el articulo 234 es determinar el
significado de la legislacion, no decidir cémo debe aplicarse en las circuns-
tancias de un caso concreto...

El TJCE no debe ser invitado, ni lo fue en el presente caso, a resolver
cuestiones de hecho. Ademads, los tnicos elementos a disposicién del TICE
deben ser aquéllos que le ayuden a cumplir su funcién de dar un juicio
definitivo, para toda la Comunidad, sobre el significado de la legislacidn.
Corresponde después a los jueces y tribunales nacionales aplicar el Dere-
cho, una vez aclarado, a los litigios de los que hayan de conocer. En cohe-
rencia légica con lo expuesto, ni se enviaron al TICE, ni éste requirié que
se le enviasen, ninguno de los voluminosos elementos probatorios obrantes
en autos, que consistian tanto en pruebas de testigos y documentales a que
éstos se refirieron, como en declaraciones orales. Se me informa asimismo
que ni AFC [Arsenal] ni el Sr. Reed fueron invitados a presentar alegacio-
nes sobre los hechos que deberian considerarse probados, ni se les pidi6
que hiciesen alegaciones acerca de si los hechos establecidos en la senten-
cia de 6 de Abril eran correctos...

...Desde la perspectiva de la High Court de Inglaterra, es la Court of
Appeals [Tribunal de Apelaciones], y nadie mas que la Court of Appeals,
quien tiene competencia para anular, alterar, o completar la determinacién
de los hechos...

El TJCE se ha mostrado en desacuerdo con las conclusiones de hecho
fijadas en nuestro anterior pronunciamiento, y ha indicado que la parte de-
mandante deberia ganar porque el uso del signo por parte del Sr Reed era
susceptible de ser considerado, por parte de algunos clientes o usuarios, como
una indicacién de origen. Si esto es asi, entonces el TJCE ha ido mas alld
de sus competencias y sus conclusiones no son vinculantes para este tribu-
nal. Debo aplicar la interpretacién del Derecho que me ha proporcionado a
los hechos tal y como obran en autos.

Es éste un resultado muy poco atractivo. A nadie deberia interesar, ni
siquiera al Sr. Reed, que exista una diferencia tal entre los puntos de vista de
la High Court y los del TICE. Los tribunales de este pais no pueden oponer-
se a sentencias dictadas por el TICE dentro del dmbito de sus competencias.
No hay ventaja alguna en tal conflicto, siquiera aparente. Por otra parte, por
fuerte que pueda ser la tentacion de encontrar una salida facil, la High Court
no estd facultada para ceder al TICE competencias de las que no dispone.»
Apartados 9, 10, 11, 27 y 28 de la sentencia (traduccién libre).
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El juez se remite a su anélisis de la sentencia del Tribunal de Justi-
cia, y en particular de los apartados 47 a 57, de donde deduce la inter-
pretacion juridica del Tribunal, expurgada de toda conclusion de hecho
no establecida previamente por el juez nacional. Su conclusién es que,
seguin la interpretacion del TICE, cuando el uso de una marca no se hace
con la intencién de designar el origen de la mercancia, ni es entendido
como tal designacién de origen por el publico, dicho uso no perjudica a
la funcién esencial de la marca. Puesto que de la determinacién de los
hechos por el propio juez resultaba excluida toda percepcién del signo
como designacion del origen empresarial de la mercancia, su conclusién
no podia ser otra que la ausencia de infraccién, por parte del Sr. Reed,
de las marcas de Arsenal.

La sentencia, aun reconociendo lo andmalo de la situacion asi crea-
da, indica claramente que la via para resolverlo es el recurso de apela-
cién ante el tribunal superior (Court of Appeal, en lo sucesivo «Tribu-
nal de Apelaciones»). El juez Laddie acepta que es probable que el
Tribunal de Apelaciones se muestre de acuerdo con el andlisis de los
hechos del TJCE, y que por consiguiente resuelva que habia existido
infracciéon de la marca. No obstante, esta solucién le parece irreprocha-
ble, por cuanto compete en exclusiva al Tribunal de Apelaciones revisar
su apreciaciéon de los hechos, y no al Tribunal de Justicia.

4. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

Resolviendo recurso de apelacién interpuesto por Arsenal, la Court
of Appeal anul6 la resolucion del juez Laddie, decidiendo el asunto a
favor de Arsenal. No obstante, es de destacar que en modo alguno el
Tribunal de Apelaciones desautoriz6 las conclusiones del juez inferior
en cuanto a los limites funcionales que se imponen al Tribunal de Jus-
ticia en el marco del procedimiento prejudicial. Al contrario, el Tribu-
nal de Apelaciones no oculta su adhesién a las consideraciones que lle-
varon al juez a desechar la parte de la sentencia prejudicial en la que, a
su entender, el Tribunal de Justicia sobrepasaba sus competencias al entrar
a juzgar los hechos’.

® Asi, segiin la sentencia del Tribunal de Apelaciones, «No existe disputa entre
las partes en cuanto a que el papel del TICE en un procedimiento regido por el
articulo 234 CE es “resolver una cuestién juridica y [la sentencia] vincula al juez
nacional en cuanto a la interpretacion de las disposiciones y actos comunitarios en
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El Tribunal de Apelaciones procede a continuacién a examinar en
detalle el auto de remisién y la sentencia de la High Court y a compa-
rarlos con la sentencia del Tribunal de Justicia, con objeto de compro-
bar en qué medida esta tltima se basa en hechos distintos los estableci-
dos por el juez nacional de primera instancia e incompatibles con ellos.
Su conclusién es que las apreciaciones facticas hechas por el Tribunal
de Justicia eran escasas e inevitables, pero en cualquier caso no eran in-
compatibles con los hechos establecidos por el juez de primera instancia.
Segtn el Tribunal de Apelaciones, el aparente conflicto proviene, en reali-
dad, de una interpretacién incorrecta de la sentencia prejudicial por parte
del juez Laddie.

No es posible aqui entrar a comentar en detalle la amplia y bien
razonada sentencia del Tribunal de Apelaciones. Baste sefialar que éste
realiza una lectura de la sentencia prejudicial distinta de la del juez de
primera instancia'®.

cuestion” [...]. No obstante, el TICE es competente para revisar la caracterizacion
juridica de los hechos establecidos por el tribunal nacional [...]. También, el TICE
en el pasado ha dado orientaciones para facilitar al juez nacional su tarea de juz-
gar [...]. En ocasiones ha “dirigido” la resolucion del juez nacional con el propdsito
de asegurar una aplicacion uniforme del Derecho. Sin embargo, tal y como se des-
prende de la sentencia de la House of Lords en [el asunto Factortame ...], un tribu-
nal inglés no estd vinculado por tales directrices y, por consiguiente, puede, aun con
reparos, decidir el caso de modo distinto. Compete al juez nacional, y a él solo,
establecer los hechos... El juez, por consiguiente, estaba facultado para descartar
toda conclusion que estuviese basada en un contexto fdctico incompatible con su propio
Jjuicio. En consecuencia, y funddndose en su percepcion de la sentencia del TJCE,
estaba facultado para descartar la conclusion de la parte dispositiva y decidir el
caso en funcion de los principios juridicos establecidos en la sentencia del TICE.»
Apartados 25 y 26. Se han omitido del texto del apartado 25 las citas de jurisprudencia
(sentencias de 3 de febrero de 1977, Benedetti, 52/76, Rec. p. 163; de 10 de diciem-
bre de 2002, Camar y Tico, C-312/00, Rec. p. [-11355, y de 20 de marzo de 2003,
Kutz-Bauer, C-187/00, Rec. p. I-2741). La sentencia de la House of Lords a que se
refiere el texto es la dictada en el conocido asunto Factortame (No. 5) [2000] 1 AC
524, p. 550A.

19 El Tribunal de Apelaciones se detiene en particular en la reformulacién de la
cuestion prejudicial, y expone lo siguiente:

«[...] Las cuestiones objeto del reenvio partian de la premisa de que la existen-
cia o no de una infraccion al derecho del titular de la marca depende de si el uso
supuestamente ilicito es o no es un uso “en tanto que marca’, es decir un uso que
indica el origen de la mercancia. Esto, segiin el TICE, no es lo relevante. Lo que el
TJCE viene a decir es que el registro de una marca le da a su titular un derecho de
propiedad [...] La cuestion relevante era, pues, si el uso supuestamente ilicito era
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Asi, el Tribunal de Apelaciones cifie el aparente conflicto entre la
sentencia del Tribunal de Justicia y la resolucién del juez Laddie a una
cuestion juridica, en la cual las eventuales divergencias sobre cuestiones
facticas, de haberlas, no deberian haber llevado a soluciones divergentes,
siempre y cuando el juez hubiese examinado la cuestidn juridica que el
Tribunal le indicé como principal, en lugar de mantener su planteamiento
inicial de la cuestion.

En ultimo lugar, y aunque en rigor no era necesario, el Tribunal de
Apelaciones examina las conclusiones de hecho de la High Court acerca
de si el uso de los signos distintivos del Arsenal en las prendas vendidas
por el Sr. Reed era o no un uso «en tanto que marca». Seguin el Tribu-
nal de Apelaciones, es probable que si se tratase de un uso que denota

susceptible de daiiar dicho derecho de propiedad o, para decirlo con las palabras
del TICE, si el uso del signo menoscaba o puede menoscabar la garantia de la pro-
cedencia del producto, funcion esencial de la marca. A estos efectos es irrelevante si
el uso en cuestion era un uso “en tanto que marca’.

Los apartados 56 y 57 parecen contener apreciaciones de hecho realizadas por
el TICE. Como tales, no pueden ser vinculantes para el juez nacional. No obstante,
las conclusiones a que llega [el Tribunal de Justicia] no tienen por qué ser incompa-
tibles con las conclusiones de hecho a que habia llegado el juez [Laddie][...]

El juez [Laddie] considera que el TICE le ha indicado que Arsenal debe ganar
porque el uso del signo por parte del Sr Reed era susceptible de ser considerado,
por parte de algunos clientes o usuarios, como una indicacion de origen. No era
este, en nuestra opinion, el fundamento de la sentencia del TJCE. Dicha sentencia
deja claro que lo importante es saber si el derecho que se obtiene con el registro de
la marca puede verse afectado por el uso del mismo signo por un tercero. Ello ocurre
cuando el uso en cuestion es susceptible de menoscabar la garantia de origen que
constituye la funcion esencial del derecho sobre la marca. Esta cuestion no fue exa-
minada en ningiin momento por el juez [Laddie] en su primera decision. Su examen
se centré en si el uso el signo por parte del Sr. Reed era un uso “en tanto que
marca”.

[...]1 Por las razones expuestas, no consideramos que el TICE se haya apartado
de las conclusiones de hecho del juez de primera instancia. St es cierto que el TICE
realizo alguna apreciacion de hecho, concluyendo que en las circunstancias del caso
tal y como las habia establecido el juez, el uso hecho por el Sr. Reed era susceptible
de menoscabar la garantia de origen que constituye la funcion esencial de las mar-
cas de las que es propietario Arsenal. Este conclusion fdctica era, en opinion de
este tribunal, ineludible dadas las circunstancias [...] el resultado al que llega el
TJCE era inevitable una vez que habia dejado claro en su sentencia cudl era la cuestion
decisiva, la relativa a si el uso del signo objeto del litigio era un uso susceptible de
menoscabar la garantia de origen, y no si el uso era un uso “en tanto marca”. El
juez deberia haberse conformado a la sentencia, decidiendo el asunto a favor de
Arsenal.» Apartados 33, 43, 47 y 48 (traduccién libre).
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el origen empresarial de la mercancia; apoyan esta conclusién las cam-
pafias informativas del club en contra de los articulos «piratas», asi como
los esfuerzos del propio Sr. Reed para que sus clientes estuviesen infor-
mados de qué mercancia no habia sido fabricada con autorizacién o bajo
el control del club'l. De este modo, el Tribunal de Apelaciones desaprue-
ba las conclusiones de hecho a las que habia llegado el juez de primera
instancia.

III. COMENTARIO
1. EL PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL: UNA RELACION FUNCIONAL

El articulo 234 del TCE autoriza a un 6rgano jurisdiccional nacio-
nal (o le obliga, si se trata de un érgano que resuelve en dltima instan-
cia) a plantear al TICE aquéllas cuestiones relativas a la interpretaciéon
del Derecho comunitario que sean necesarias para la resolucién de los
litigios de que conozca. Es bien sabido que el procedimiento de reenvio
prejudicial ha sido y es piedra angular del ordenamiento juridico comu-
nitario. Practicamente todos los hitos de su desarrollo estdn marcados
por sentencias dictadas en sede prejudicial.

La técnica del reenvio prejudicial no es exclusiva del ordenamiento
juridico comunitario. Mecanismos emparentados, con el mismo o con
distintos nombres, existen en multitud de ordenamientos juridicos, en los
que los jueces pueden o deben, segin los casos, plantear cuestiones so-
bre interpretacidon constitucional o sobre la compatibilidad de normas
inferiores con una disposicion de rango constitucional, ante un érgano
especialmente encargado de resolverlas. Ocurre asi en pricticamente to-
dos los paises de Europa, si bien varian las modalidades y condiciones
en que se ejerce la facultad de plantear la cuestiéon y los efectos de la
sentencia que la resuelve. En paises como Austria, Bélgica, Bosnia-
Hercegovina, Rumania o Moldavia, por ejemplo, el juez nacional esta

'"El Tribunal de Apelaciones considera que «si el uso de la palabra “Arsenal”
no conllevase una indicacion de origen, el Sr. Reed no hubiese necesitado hacer nada.
Obviamente, el Sr. Reed sospecha que la gente que le compra prendas puede pen-
sar, si no se les advierte de lo contrario, que estin comprando productos de Arse-
nal. ;Por qué?. La respuesta debe ser porque llevan el nombre “Arsenal” y porque
dicho nombre denota un origen empresarial [...] todas las pruebas apuntan a que,
para un nimero significativo de consumidores, las marcas en cuestion también de-
notan el origen de la mercancia.» Apartados 68 y 69 (traduccién libre).
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obligado a plantear la cuestién en cuanto albergue la mis minima duda
respecto a la correcta aplicacién de la Constitucién!>.. No obstante, por
lo general estos mecanismos de reenvio prejudicial constitucional supo-
nen un conflicto entre la constitucién y una norma de rango inferior, y
se orientan frecuentemente a determinar la posible inconstitucionalidad
de dicha norma. Por ello puede decirse que se aproximan al reenvio
prejudicial comunitario en apreciacién de validez. Es mucho menos ha-
bitual —aunque ocurre en algunos paises— que exista un mecanismo de
reenvio prejudicial para toda cuestiéon de interpretacion de normas de
rango constitucional. Si afiadimos que el reenvio prejudicial establecido
por el articulo 234 TCE abarca no solamente la norma de mas alto ran-
go sino todo el derecho comunitario derivado, es decir, la totalidad del
«bloque de legalidad comunitario», si estamos ante un rasgo distintivo
del Derecho comunitario, un rasgo que probablemente no tenga paran-
g6n en ninglin otro ordenamiento juridico.

Este mecanismo establece una relacidon especial entre el Tribunal de
Justicia y los 6rganos jurisdiccionales nacionales, que se ha dado a me-
nudo en llamar «de cooperacion» o de «didlogo» entre jueces. Estas for-
mulas parecen disefiadas principalmente para subrayar la ausencia de todo
vinculo orgdnico —menos aun, por supuesto, de sujecién jerarquica, que
seria incompatible con la independencia judicial— entre juez nacional y
juez comunitario. De modo quizds mas técnico, conviene poner énfasis
en el caricter funcional de la relacién. No existe sujecién organica de
superioridad-inferioridad porque, en el procedimiento prejudicial, el 6rga-
no comunitario y el nacional actdan en planos distintos, con dmbitos de
actuacion complementarios pero perfectamente delimitados, al menos en
teoria, en el plano funcional.

La jurisprudencia comunitaria se ha referido en multitud de ocasio-
nes a este «reparto de competencias» entre el juez nacional y el Tribu-
nal de Justicia. El juez nacional decide de la pertinencia del reenvio
prejudicial, sin que incumba al Tribunal de Justicia entrar en una valo-
racion de los motivos que llevan al juez a quo a utilizar la via del articu-
lo 234 CE en un determinado supuesto, pues «los drganos jurisdiccio-
nales nacionales que conocen el litigio y deben asumir la responsabilidad

2°A. ALEN y M. MELCHIOR, Rapport général, «Les relations entre les Cours
constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris 1’interférence en cette
matiére, de 1’action des juridictions européennes» (Conférence des Cours constitu-
tionnelles européennes XIleme Congres, 14-16 mai 2002), p. 19, disponible en Internet
en el sitio http://www.confeuconstco.org/, (XII Congres — Rapports).
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de la resolucion judicial que se va a emitir son los tinicos a quienes
corresponde apreciar, en funcion de las particularidades de cada asun-
to, tanto la necesidad de una decision prejudicial para poder pronun-
ciarse, como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal
de Justicia»". Por su parte, el Tribunal de Justicia, en el marco del
procedimiento prejudicial, no tiene en modo alguno un litigio planteado
ante si. Su tarea es proporcionar una interpretacion de las disposiciones
del Derecho comunitario, sin entrar a resolver el litigio pendiente ante
el juez nacional. La competencia del Tribunal de Justicia se limita dni-
camente al examen de las disposiciones del Derecho comunitario'*. La
aplicacién del Derecho, asi interpretado, al caso concreto, vuelve a ser
competencia del juez nacional, a quien corresponde extraer las conse-
cuencias que procedan de la interpretacién obtenida'>. Asi, ya en 1964,
la sentencia Van der Veen recordaba que la interpretacién que propor-
ciona el Tribunal en respuesta a una cuestidon prejudicial es abstracta,
desapegada de los hechos del litigio concreto en que se plantea la cues-
tién, afirmando el Tribunal que «solamente estd habilitado para pronun-
ciarse sobre la interpretacién del Tratado y de los actos de las institu-
ciones de la Comunidad, pero no puede aplicarlos a un caso concreto...»'®,
En sentencias como Denkavit Futtermittel y Kupferberg, el Tribunal ha
hecho hincapié en su ausencia de competencia para pronunciarse sobre
cuestiones de hecho, papel que corresponde en exclusiva al juez nacional'’.

13 Véanse, especialmente, las sentencias de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C-
297/88 y C-197/89, Rec. p. I-3763, apartados 33 y 34, y de 8 de noviembre de 1990,
Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, apartados 18 y 19. Véase también M.
JIMENO BULNES, La cuestion prejudicial del articulo 177 CE, Bosch, Barcelona 1996,
en especial pp. 225-226.

4 Sentencias Dzodzi, anteriormente citada, apartados 41 y 42, y de 25 de junio
de 1992, Federconsorzi, C-88/91, Rec. p. 1-4035, apartado 10.

15 Asi, la limitacién en el tiempo de los efectos de la sentencia prejudicial ha
sido objeto de duras criticas por parte de no pocos autores, y ha sido en ocasiones
abiertamente ignorada por los tribunales de algunos Estados miembros, por entender
que viola el reparto de competencias entre juez nacional y Tribunal de Justicia en el
marco del procedimiento prejudicial. Véase M. JIMENO BULNES, op. cit. pp. 508-518,
esp. 515-517 y notas a pie de pagina 1673 y 1675 a 1682, que se refiere a sentencias
italianas y francesas (e.g. Conseil d’Etat, 13 de junio de 1986, en Revue Trimestrielle
de Droit Européen, 1986, pp. 533 ss.).

16 Sentencia de 15 de julio de 1964, Van der Veen, 100/63, Rec. (ed. francesa)
p- 1105 (traduccién libre).

17 Sentencia de 15 de noviembre de 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec.
p. 3439, apartado 12 («dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article [234] du
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Lo que se acaba de decir, si bien puede parecer obvio a estas altu-
ras, en ocasiones aparece oscurecido en la jurisprudencia més reciente
del Tribunal. La competencia del juez a quo para decidir de la perti-
nencia de la cuestién prejudicial y la ausencia de control de los motivos
que le llevan a plantearla son principios que se han visto en ocasiones
erosionados'®. La insistencia del Tribunal en recabar informacién deta-
llada con respecto a los hechos concretos y a las especificidades del li-
tigio pendiente ante el juez a quo'; la cada vez mayor frecuencia de
las sentencias prejudiciales que proporcionan una interpretacion casuistica
del Derecho, a menudo con la apostilla utilizada en la sentencia Arsenal
(«en un caso como el que es objeto del procedimiento principal»); e
incluso, por qué no decirlo, las incursiones a veces palmarias en las fun-
ciones del juez nacional®, son otros tantos sintomas de una tendencia
creciente del Tribunal a rebasar los limites estrictos del tan reiterado
«reparto de competencias», al que en opinidon de algunos autores el Tribu-
nal apela sélo segun su propia conveniencia®!. Tal tendencia es comprensi-
ble, e incluso legitima en la medida en que encuentra su origen en una
voluntad de proporcionar una respuesta tutil para el ejercicio de su com-

traité, la Cour ne saurait trancher un tel différend qui reléeve de la compétence du
juge national comme, d’ailleurs, toute autre appréciation des faits de la cause»; Sen-
tencia de 15 de enero de 1985, Kupferberg, 253/83, Rec. p. 157, apartado 13 («...il
n’appartient pas a la Cour, mais a la juridiction nationale, d’établir les faits qui
sont a la base du litige»).

8 Sentencias de 22 de noviembre de 1978, Mattheus, 93/78, Rec. ed. especial
espafiola p. 657; de 11 de marzo de 1980, Foglia/Novello, 104/79, Rec. p. 745, y de
16 de diciembre de 1981, Foglia/Novello, 244/80, Rec. p. 3045, y de 16 de julio de
1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. [-4871; autos de 9 de agosto de 1994, La Pyramide,
378/93, Rec. p. 3999, y de 23 de marzo de 1995, Saddik, 458/93, p. 513.

19 Sentencia de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo, 320-322/90, Rec. p. 394;
auto de 19 de marzo de 1993, Banchero, 157/92, Rec. p. 1086.

20 YVéase E. GIPPINI FOURNIER, Comentario a la sentencia en el asunto C-352/
95, Phyteron International, 35 Common Market Law Review, 1998, pp. 947-970. En
dicha sentencia, el Tribunal se atiene a la versidon de los hechos que figuraba en el
auto de remision, pese a que tanto las observaciones de las partes como un correo
enviado por el propio juez nacional le habian indicado con mayor precisiéon hechos
que resultaban trascendentales para la resolucién de la cuestion. Ello contrasta con
otra sentencia, muy préxima en el tiempo, de fecha 18 de diciembre de 1997, Taboui-
llot, C-284/96, Rec. P. 1-7471 (véanse los apartados 19, 22, 26 y 27), en la que el
Tribunal plante6 las premisas facticas del asunto de modo radicalmente distinto al juez
nacional, en atencién a las observaciones de las partes.

2l M. JIMENO BULNES, op. cit., pp. 360-370.
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petencia por parte del juez nacional. No obstante, no puede ignorarse
que esta propension del Tribunal de Justicia, real o supuesta, a reenfocar
su tarea en el marco del procedimiento prejudicial para apegarla cada
vez mas al caso concreto, puede ser generadora de conflictos y encon-
trarse con manifestaciones ocasionales de resistencia por parte de las
jurisdicciones nacionales. La obligatoriedad de la sentencia prejudicial
no alcanza maés alld de los limites de la estricta tarea de intérprete su-
premo del Derecho comunitario que incumbe al Tribunal.

2. CARACTER VINCULANTE DE LA SENTENCIA PREJUDICIAL
Y LIMITES

La cuestion del caricter vinculante de la sentencia prejudicial se ha
planteado en formas y contextos distintos. Los aspectos mas debatidos
por la doctrina han sido los relativos a la eficacia de la sentencia prejudi-
cial fuera del marco del proceso en que se plantea la cuestidn, dividién-
dose la doctrina entre partidarios de la obligatoriedad de la sentencia
prejudicial con respecto a terceros y con respecto a otras situaciones
(efecto erga omnes) y los defensores del efecto meramente relativo o
inter partes de la sentencia prejudicial?>. Aunque lo que interesa aqui es
més bien el alcance de la obligatoriedad de la sentencia para la propia
jurisdiccién nacional que plantea la cuestion prejudicial de interpreta-
cién, bien pudiera ser que la respuesta tuviese algin interés para el debate
mas amplio al que acaba de hacerse referencia.

La jurisprudencia afirma la fuerza obligatoria de la sentencia prejudi-
cial respecto al juez nacional que ha planteado la cuestiéon, con formula-
ciones diversas: «una sentencia dictada a titulo prejudicial ...vincula al
juez nacional en cuanto a la interpretacion de las disposiciones y actos
comunitarios en cuestion»?; «[la sentencia prejudicial] vincula al juez
nacional para la resoluciéon del litigio principal»**.

Este cardcter vinculante para el juez a quo se presenta con caricter
particularmente absoluto en el conocido dictamen 1/91, en el que el Tri-

22 Respecto a este debate, véase, por todos, M. JIMENO BULNES, op. cit., pp. 455-
526, y M. CIENFUEGOS MATEO, Las sentencias prejudiciales del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas en los Estados miembros, Bosch, Barcelona 1998,
pp. 85-176.

2 Sentencia de 3 de febrero de 1977, Benedetti, 52/76, Rec. p. 163, apartado 26.

24 Sentencia de 5 de marzo de 1986, Wiinsche, 69/85, Rec. p. 952.
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bunal de Justicia considera que haria peligrar el principio de seguridad
juridica el hecho de que las respuestas prejudiciales que diera a peticién
de las jurisdicciones de los paises miembros de la EFTA en relacién con
la interpretacién del Acuerdo relativo al Espacio Econémico Europeo tu-
viesen para ellas un efecto meramente consultivo, puesto que tal situacidn
desvirtuaria la funcién del Tribunal de Justicia, que «es la de ser un
organo jurisdiccional cuyas sentencias son de obligado cumplimiento»,
y podria introducir incertidumbre sobre el valor juridico de las sentencias
prejudiciales para los 6rganos judiciales de los Estados miembros, que
podrian verse tentados a considerarlas también como no vinculantes®.

Hasta tal punto considera el Tribunal inherente en el procedimiento
prejudicial la obligacién del juez nacional de seguir la interpretacion
proporcionada, que ha hecho de ello un criterio de su competencia para
pronunciarse sobre determinadas categorias de cuestiones prejudiciales.
En Kleinwort Benson, el Tribunal decliné pronunciarse sobre determi-
nadas cuestiones de interpretacién del Convenio de Bruselas?, en un
supuesto en el que el Convenio no resultaba aplicable directamente, sino
que el derecho nacional aplicable reproducia disposiciones del Convenio
para aplicarlas a situaciones internas. El Tribunal de Justicia considerd
determinante el hecho de que, con arreglo al derecho nacional aplicable
al caso, los tribunales no estaban obligados a resolver los litigios «apli-
cando, de una manera absoluta e incondicional, la interpretacion del
Convenio que el Tribunal de Justicia les proporcione», de modo que «en
el supuesto de que este Tribunal de Justicia se declarara competente para
pronunciarse sobre la presente cuestion prejudicial, su interpretacion de
las disposiciones del Convenio no seria vinculante para el organo juris-
diccional remitente, ya que éste unicamente estd obligado a seguir la
interpretacion del Tribunal de Justicia cuando el Convenio resulta apli-
cable al litigio [...] Ahora bien, es imposible admitir que las respuestas
que este Tribunal de Justicia dé a los organos jurisdiccionales de los

% Dictamen 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 61. M.
CIENFUEGOS MATEO, op. cit., p. 91-92. Sobre este dictamen, véase A. VALLE GALVEZ,
«La especificidad del ordenamiento comunitario (Comentario a los dictdimenes 1/91 y
1/92 del TICE sobre el Espacio Econdémico Europeo)», Revista de Instituciones Euro-
peas, 1993-1, p. 155.

26 Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la eje-
cucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (D.O. 1972, n.° L 299,
p. 32; Ed. espafiola 01/01, p. 186).
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Estados miembros tengan un efecto puramente consultivo y carezcan de
efecto vinculante»?'.

Si bien la jurisprudencia Kleinwort Benson contrasta con la jurispru-
dencia Dzodzi, en la que el Tribunal se ha declarado competente para
pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales en contextos similares, cabe
resaltar que incluso en estas sentencias el Tribunal a menudo comprueba,
como criterio decisivo para su competencia, que su respuesta serd vincu-
lante para el juez nacional?®. De hecho, algunos Abogados Generales han
criticado la jurisprudencia Dzodzi precisamente porque, a su juicio, de-
bilita o relativiza este principio, que consideran de importancia capital®.

27 Sentencia de 28 de marzo de 1995, Kleinwort Benson, C-346/93, Rec. p. I-
615, apartados 20, 23 y 24.

2 Sentencias Dzodzi y Gmurzynska-Bscher, ya citadas, y sentencias de 26 de
septiembre de 1985, Thomasdiinger, 166/84, Rec. p. 3001; de 24 de enero de 1991,
Tomatis y Fulchiron, C-384/89, Rec. p. I-127. Véanse también las sentencias Federcon-
sorzi, ya citada; de C-130/95, Giloy, Rec. p. [-4291, apartados 24 a 30; de 7 de enero
de 2003, BIAO, C-306/99, Rec. p. I-1, apartados 92-93; auto de 26 de abril de 2002,
VIS Farmaceutici, C-454/00 (no publicado), apartado 24, y C-1/99, Kofisa Italia, Rec.
2001 p. I-207, apartado 31. A menudo en estas sentencias el Tribunal toma nota de
que el propio juez nacional le ha indicado que su interpretacidon serd vinculante, mien-
tras que en otras el Tribunal parece conformarse con que no existan elementos que
indiquen que el juez nacional no esta vinculado. Véase no obstante la sentencia de 12
de noviembre de 1992, Fournier, C-73/89, Rec. p. I-5621, en la que el Tribunal pa-
rece aceptar expresamente que su interpretacion podria no ser vinculante para el juez
nacional. Esta jurisprudencia ha sido examinada en detalle y criticada de modo acerbo
por A. BARAV, «Une anomalie préjudicielle», en Mélanges Guy Isaac, tomo 2, p. 771;
del mismo autor, véase «The European Court of Justice and the Use of Judicial
Discretion», en O. WIKLUND (dir.), Judicial Discretion, Norstedts Juridik — Kluwer,
2003, p. 116, especialmente p. 139.

2 Véanse, por ejemplo, los apartados 49, 61, 63 y 68 de las conclusiones el
Abogado General Sr. Jacobs relativas al asunto BIAO, citado en la nota anterior, as{
como las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer relativas al asunto
Kofisa Italia, citado en la misma nota. Véanse también las conclusiones del Abogado
General Sr Tesauro en el asunto Kleinwort Benson, citado anteriormente, apartado 24
(«il est contraire a la logique méme du mécanisme préjudiciel d’admettre que !’inter-
prétation sollicitée et fournie de la convention ou du droit communautaire n’est pas
contraignante pour la juridiction de renvoi»). Para el Abogado General Sr. Jacobs,
«es innegable que el principio de que las decisiones del Tribunal de Justicia vincu-
lan a los organos jurisdiccionales nacionales es fundamental para garantizar la apli-
cacion uniforme del Derecho comunitario. Si el Tribunal de Justicia aceptase que,
en la prdctica, un organo jurisdiccional nacional tiene libertad para hacer caso omiso
de sus decisiones en determinadas categorias de asuntos, por razones de diferencia
de contexto, ello socavaria gravemente ese principio»... (sentencia de 17 de julio de
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Cuestién interesante que ha ocupado a la doctrina es la relativa al
fundamento de la obligatoriedad de las sentencias prejudiciales, en par-
ticular las dictadas en sede de interpretacion. Como bien recuerda Cien-
fuegos Mateo, el articulo 249 TCE (antiguo articulo 189), que regula
con mayor o menor claridad la fuerza vinculante de los actos de las
instituciones, permanece en silencio respecto a las sentencias®. Las re-
ferencias al cardcter «vinculante» de las sentencias en determinadas dis-
posiciones del Estatuto del Tribunal o de su reglamento de procedimiento
tampoco parecen fundamentos idéneos para asentar una regla general de
obligatoriedad de la sentencia prejudicial®'. Parece, por dltimo, manifiesto
que el articulo 244 TCE (antiguo articulo 187), que establece la «fuer-
za ejecutiva» de las sentencias del Tribunal, no se refiere a las senten-
cias prejudiciales, para las que no tiene sentido hablar de fuerza ejecu-
tiva puesto que ni deciden un litigio ni comportan una adjudicacién de
derechos y obligaciones de las partes cuya ejecucion pudiera reclamarse.
El impacto de la sentencia prejudicial sobre situaciones juridicas parti-
culares no es nunca directo, ni por tanto ejecutable. Estas consideraciones
llevan a la doctrina a concluir que la fuerza vinculante de las sentencias
prejudiciales encuentra su origen en el propio articulo 234 TCE, deri-
vandose de «la nocién y la existencia misma del incidente prejudicial»®?.

No obstante, es posible una forma alternativa de concebir la fuerza
obligatoria de la sentencia prejudicial, que toma sus raices en la propia
funcién del Tribunal en el mecanismo de reenvio. La sentencia prejudicial

1997, Leur-Bloem, C-28/95, Rec. p. [-4161, apartado 61 de las conclusiones del Abo-
gado General).

30 M. CIENFUEGOS MATEO, op. cit., p. 88.

31 M. CIENFUEGOS MATEO, op. cit., p. 89 y notas a pie de pagina 187 y 188,
que se refiere al articulo 42 del estatuto CECA del Tribunal de Justicia y al articulo
65 del reglamento de procedimiento, segin el cual las sentencias «son vinculantes a
partir de su pronunciamiento». Este autor concluye, acertadamente y en contra de una
opinién muy difundida, que esta disposicién, dado su rango normativo, «dificilmente
puede ser interpretada como precepto del que derivar de modo general la fuerza
vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia»; su finalidad verdadera es deter-
minar el momento temporal en que la sentencia deviene firme, pero la base juridica de
la fuerza vinculante de la sentencia debe buscarse en otra parte.

32 M. CIENFUEGOS MATEO, op. cit.,, p. 90, que cita como exponentes de esta
tesis a G. BERARDIS, Gli Effetti delle sentenze pregiudiziali delle Corte di Giustizia
delle Comunita europee, DCSI, 1982, p. 246; asi como a aquellos autores que con-
sideran que el efecto util del articulo 234 TCE implica la fuerza obligatoria de las
sentencias prejudiciales, como G. VANDERSANDEN Y A. BARAV, Contentieux Commu-
nautaire, Bruylant, Bruselas 1977, p. 312.
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constituye un verdadero «juicio sobre una regla de Derecho». La inter-
pretacién de una norma de Derecho comunitario que hace el Tribunal,
en ejercicio de las competencias que le confiere el articulo 234 TCE,
«aclara y precisa, en la medida en que sea necesario, el significado y
el alcance de dicha norma, tal y como debe o habria debido ser enten-
dida y aplicada desde su entrada en vigor»®*. Asi, la interpretacién de
la norma comunitaria por el Tribunal se incorpora a la propia norma
interpretada y, por consiguiente, sus efectos necesariamente coinciden®*.
La fuerza obligatoria de la sentencia prejudicial no es, pues, ni mas ni
menos que la fuerza obligatoria de la norma interpretada. Si el juez no
respeta la interpretacién del Tribunal, lo que estd vulnerando es la nor-
ma interpretada, y no el articulo 234 ni otra disposicion.

Asentado esto, se nos aparecen claramente el alcance y a su vez los
limites de la obligatoriedad de la sentencia prejudicial en interpretacidn:
es obligatoria la interpretacién del derecho comunitario contenida en la
sentencia, exactamente en la misma medida en que sea obligatoria la nor-
ma interpretada y con sus mismos efectos. Ademads, de lo anterior se
desprende claramente que la fuerza vinculante de dicha interpretacién no
depende de si aparece en el fallo o en algin punto del razonamiento de
la sentencia. Por el contrario, no puede tener efectos juridicos obligato-
rios una declaracién de la sentencia que no constituya una interpreta-
cién de una norma de Derecho comunitario. La féormula ritual que pre-
cede al fallo en las sentencias prejudiciales en lengua francesa («la Cour
dit pour droit...», es decir, «el Tribunal declara como Derecho»), ilus-
tra bien que la sentencia no tiene un efecto in concreto ni resuelve un
litigio, sino que tiene un alcance abstracto y obligatorio en cuanto que
interpretacion de una norma de Derecho comunitario.

Asi las cosas, la sentencia de la High Court inglesa en el asunto Ar-
senal resulta comprensible. No cabe verla como una manifestacién de
rebeldia por parte de un juez contrariado por la sentencia del Tribunal,

33 Sentencias de 10 de julio de 1980, Ariete, 811/79, Rec. p. 2545, apartado 6,
y Mireco, 826/79, Rec. p. 2559, apartado 7.

3 M. WATHELET, S. VAN RAEPENBUSCH, Rapport de la Cour de justice des
Communautés européennes, «Les relations entre les Cours constitutionnelles et les
autres juridictions nationales, y compris ’interférence en cette matiere, de 1’action des
juridictions européennes» (Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIleme
Congres, 14-16 mai 2002), disponible en Internet en el sitio http://www.confcoconsteu.
org/reports (XII Congrés — Rapports).
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ni como un rechazo del cardcter vinculante de la sentencia prejudicial®.
El reparto de papeles entre el juez nacional y el comunitario implica
que, si el Tribunal de Justicia se aventura a decidir cuestiones de he-
cho, cabe la posibilidad de que el juez nacional considere que la sen-
tencia no le vincula al respecto, lo cual es, en puridad, correcto.

La dificultad mayor, sin embargo, radica en determinar qué aspec-
tos de la sentencia constituyen «interpretacién» de la norma comunita-
ria, y cudales no. No es posible concebir una interpretaciéon «pura» del
Derecho, totalmente abstracta y sin referencia a un contexto. En el marco
del procedimiento prejudicial, el Tribunal se sitia momentineamente en
la posicién del juez a quo, pero limitando su funcién a dar uno de los
pasos en el camino que conduce a la resolucion del litigio: la interpre-
tacion de la norma comunitaria. Su tarea consiste en dar una respuesta
lo suficientemente concreta y adaptada al contexto para que pueda ser
explotada tutilmente, pero sin aventurarse en la indagacién de los hechos.
En dltima instancia, sin embargo, el asunto Arsenal nos demuestra que
es el juez nacional el que acabari trazando la frontera entre cuestiones
de hecho e interpretacion del Derecho en la sentencia prejudicial, sin
que existan siempre mecanismos de control adecuados.

3. LA DIFICIL FRONTERA ENTRE HECHO Y DERECHO
EN EL ASUNTO ARSENAL

La sentencia Arsenal del Tribunal de Justicia ilustra perfectamente
las dificultades que puede plantear distinguir entre interpretacién del
Derecho y averiguacién de hechos. Para entender estas dificultades, es

3% Muy al contrario, son quizds los jueces y tribunales ingleses los que han de-
mostrado un respeto més absoluto de las exigencias del ordenamiento juridico comu-
nitario, y en particular se han mostrado dispuestos a extraer las consecuencias, a veces
revolucionarias y contrarias a la propia tradiciéon constitucional britdnica, de una sen-
tencia prejudicial del Tribunal de Justicia; baste recordar el asunto Factortame, ante-
riormente citado. La ausencia de conflictos no proviene tnicamente de la disposicién
favorable de jueces y magistrados ingleses, sino que encuentra apoyo explicito a ni-
vel legislativo en la seccién 3 (1) de la European Comunities Act (1972), segun la
cual «en el marco de todo proceso, cualquier cuestion relativa al significado o al
alcance de los tratados, o relativa a la validez, significado o alcance de cualquier
acto comunitario, deberd |...] decidirse [...] conforme a los principios definidos por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y conforme a sus resoluciones
pertinentes...» (traduccion libre).
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necesario recordar, siquiera sucintamente, la cuestion de fondo que se
planteaba en el asunto.

La posibilidad de usos legitimos de un signo por parte de terceros
cuando no constituyen un uso «como marca» plantea problemas consi-
derables, y permite posturas contrapuestas, en parte debidas a presupuestos
dogmaticos, ideolégicos y econdmicos, muy distintos. Las dificultades
de interpretacion proceden de la redaccion del articulo 5.1 de la direc-
tiva, que define el dmbito del derecho exclusivo del titular de la marca:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclu-
sivo. El titular estard facultado para prohibir a cualquier terce-
ro 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 regis-
trada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la
marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios
designados por la marca y el signo, implique por parte del pu-
blico un riesgo de confusién, que comprende el riesgo de aso-
ciacién entre el signo y la marca.»

Sin necesidad de entrar en detalles, puede apreciarse que el articulo
5.1 se refiere al «riesgo de confusi6on» solamente en su letra (b). La
letra (a) parece prohibir el uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos de forma absoluta y en cualquier situacidn, sin nece-
sidad de que exista riesgo de confusién. No obstante, esta lectura po-
dria resultar excesiva, pues cuando no existe riesgo de confusién, puede
dudarse que esté justificada la proteccién del derecho de marca. Si se
entiende la «funcidén esencial» de la marca principalmente como un in-
terés colectivo, significa evitar todo riesgo de confusiéon por parte del
consumidor en cuanto al verdadero origen empresarial del producto. Asi
parecia venir entendiéndola la jurisprudencia®. No se justificaria enton-

% Véanse las sentencias Hag II, ya citada, apartados 14 y 16, e Ideal Standard,
ya citada, apartado 16, citadas anteriormente, y la sentencia de 23 de mayo de 1978,
Hofmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7. Mencién aparte merece la sen-
tencia Holterhoff, citada anteriormente y mencionada por el Tribunal en el asunto Ar-
senal. Esta sentencia, referida al uso de las marcas «Spirit Sun» y «Context Cut»
para diamantes y otras piedras preciosas destinados a ser transformados en joyas; los
dos tipos de productos comercializados con dichas marcas se distinguian por la forma
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ces extender el derecho exclusivo a situaciones en las que no existe riesgo
de confusién. Por otra parte, tampoco seria plenamente satisfactoria una
interpretacién en la que se integrase también en el supuesto de la letra
(a) la exigencia de demostrar que el uso del signo por un tercero gene-
ra un «riesgo de confusién», pues en tal caso todas las hipétesis queda-
rian cubiertas por la letra (b) y seria superflua la letra (a).

Ante esta imposible disyuntiva, el Abogado General Sr Ruiz-Jarabo
Colomer habia propuesto una solucién elegante, consistente en interpre-
tar la letra (a) como una presuncion rebatible (iuris tantum) de riesgo
de confusidn, lo cual le daria un sentido a la existencia separada de las
letras (a) y (b)¥’. Ademéds —ventaja nada desdefiable desde la perspecti-
va que nos ocupa— esta solucién entrafiaba exclusivamente una opera-
cién de interpretacién normativa, evitando toda indagacién sobre los
aspectos facticos del litigio principal. No obstante, esta solucién se to-
paba con una dificultad: la propia directiva, en el antepentltimo conside-
rando de su preambulo, prevé que «la regulacion de los medios de prueba
del riesgo de confusion y, en particular, la carga de la prueba, corres-
ponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de
aproximacion por la presente Directiva». Por convincente que fuese la
propuesta del Sr. Abogado General, parece pues ajena —cuando no di-
rectamente contraria— a la voluntad del legislador, y quizds sea este el
motivo por el cual el Tribunal no siguié las conclusiones en este punto,
o al menos no lo hizo expresamente.

respectiva de su tallado. El Tribunal consider6 que el uso de los citados nombres por
parte de un fabricante de joyas, para referirse al tipo de tallado de la mercancia ofre-
cida, no era susceptible de menoscabar «los intereses que pretende proteger [el] ar-
ticulo 5, apartado 1». No obstante, la sentencia no contiene mayores detalles acerca
de cudles son, concretamente, dichos intereses. La sentencia indica como circunstan-
cias relevantes el que el uso de los signos en cuestién tuviese lugar en el marco de
contactos con un dnico cliente, profesional del sector y sabedor del origen de la mer-
cancia, de forma que la existencia o no de un «riesgo de confusién» por parte del
comprador parece seguir siendo determinante en esta sentencia.

37 Véanse los apartados 51-54 de las conclusiones. En apoyo de esta interpreta-
cién (presuncion de que existe posibilidad de confusién en caso de uso de signo idén-
tico a la marca para bienes o servicios idénticos), véanse las conclusiones del Aboga-
do General Sr. Jacobs en el asunto C-291/00, LTJ Diffusion, Rec. p. I-2799 (puntos
35 y siguientes de las conclusiones), y el apartado 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el co-
mercio, anexo al Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Co-
mercio (DO 1994, L 336, pp. 214 a 223). Ambos citados en las conclusiones del Sr
Ruiz-Jarabo Colomer, nota a pie de pagina n.° 40.
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En realidad, el asunto Arsenal exigia al Tribunal de Justicia decidir
claramente entre mantener una concepcién anclada en la funcién de la
marca como garantia del origen empresarial de un producto, entendida
como garantia del consumidor frente al riesgo de confusién, y una con-
cepcién distinta, en la que esta funcién no resulta decisiva. Con esta se-
gunda concepcidn, se daria entrada a otras funciones, distintas de la ga-
rantia de origen, protegiéndose principalmente en dichos supuestos los
intereses individuales del titular, por ejemplo el de preservar el valor de
la marca, la inversién econdmica realizada para darla a conocer o para
darle una imagen de exclusividad y lujo. Como dichos intereses pueden
verse afectados por cualquier uso de la misma marca para productos
idénticos, aunque no exista el mds minimo riesgo de confusién, se jus-
tificaria extender la exclusividad a esos supuestos.

El razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia parece vacilar
entre ambas concepciones, y quizds sea éste el aspecto mds criticable de
la sentencia. Asi, en los apartados 47 a 54, el Tribunal se sitda en la
linea tradicional de su jurisprudencia, subrayando varias veces la funcién
de la marca como garantia de origen empresarial («funcion esencial,
consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del produc-
to», segun recuerda el Tribunal en el apartado 51), e indicando que toda
protecciéon que fuese méas alld de lo requerido por esta funcién esencial
seria incompatible con la Directiva. Los apartados inmediatamente si-
guientes parecen razonar sobre la base de lo que se ha dado en llamar
post-sale confusion doctrine en derecho de marcas: aunque en el punto
de venta se deje claro que el producto no es genuino, una vez fuera del
establecimiento ya no es posible evitar la confusién por parte de quien
vea el producto. Es decir, que se trata siempre de un razonamiento fun-
dado en el «riesgo de confusion».

No obstante, los apartados 58 a 61 de la sentencia, que se introducen
como un fundamento alternativo («por otro lado», en francés «Il y a lieu
de constater, par ailleurs»), permiten otra lectura de la sentencia. Aun-
que el Tribunal sigue afirmando que la funcion esencial de la marca es
la de «garantia de origen», esta expresion parece cobrar un sentido muy
diferente, independiente del riesgo de confusiéon por parte del consumi-
dor, que no se menciona ni una sola vez en estos apartados. Se pondria
en peligro la funcién esencial de la marca siempre que existan produc-
tos revestidos de la marca suministrados por terceros no controlados por
el titular, incluso en ausencia de riesgo de confusion.
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Aparecen asi en la sentencia dos razonamientos que se superponen y
no son féacilmente conciliables. Esto da lugar a una sentencia hibrida, en
la que la funciéon de «garantia de origen», Unico hilo conductor entre
los dos razonamientos, recibe una lectura un tanto forzada, pues tiene
escaso sentido seguir hablando de funcién de «garantia de origen» si se
disocia este concepto enteramente del de «riesgo de confusién». A la vista
del razonamiento de los apartados 58 a 61, cabe preguntarse «si el juez
nacional ha establecido que no existe riesgo de confusién por parte del
consumidor, ja quién se le esta garantizando el origen de la mercancia?
Se puede aventurar que esta dualidad de razonamiento refleja, por un lado,
la voluntad del Tribunal de no modificar su jurisprudencia sobre la ga-
rantia de origen como «funcién esencial» de la marca registrada, y por
otro lado, su disposicién a reconocer que, mas alld de la garantia de
origen, el derecho de marca tiene otras funciones y protege también el
signo distintivo como valor econémico, como un derecho de propiedad?®.

Lo interesante en el contexto que nos ocupa es que, segin se tome
aisladamente el primero o el segundo de esos dos razonamientos, se en-
tienden las soluciones divergentes a que llegan los tribunales ingleses en
las dos instancias. Manifiestamente, el juez de primera instancia mantuvo
una concepcién en la que la funcidén de garantia de origen se encuentra
indisolublemente unida a la existencia de un riesgo de confusion. Con
esta concepcidén, en ausencia de riesgo de confusiéon en cuanto al origen
de la mercancia, no existe infraccién. En cambio, el Tribunal de Apela-
ciones optd por interpretar que, en el caso de uso de una marca idéntica
para productos idénticos, se infringe el derecho del titular de la marca
pues lo que se protege es andlogo a un derecho de propiedad. Al dejar
de ser determinante la cuestion del «riesgo de confusién», el razonamiento
de los apartados 58 a 61 de la sentencia del Tribunal lleva a declarar la
existencia de infraccién al derecho de marca sin necesidad de contrade-
cir, siquiera en apariencia, los hechos establecidos por el juez de instan-
cia —como hace el Tribunal en el apartado 56—, ni de evocar cuestio-
nes de hecho nuevas —como lo hace en el apartado 57. La sentencia del
Tribunal de Apelaciones parece haber llegado a una solucién satisfacto-
ria mediante el expediente pragmdtico de ignorar en gran medida la pri-

3% Noétese que, en cierta medida, era esta la postura del Abogado General, que
propugnaba el reconocimiento expreso de funciones diversas de la de «garantia de
origen». Conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer, apartados 46,
48-49 y nota a pie de pagina n.° 38.
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mera parte del razonamiento del Tribunal, no déndole importancia al
aparente conflicto entre las conclusiones de hecho del juez Laddie y las
de los apartados 56 y 57 de la sentencia del Tribunal de Justicia, y pre-
firiendo centrar su lectura de la sentencia en la segunda parte, cuyo sen-
tido y consecuencias practicas esclarece de forma magistral.

IV. CONCLUSIONES

Es posible que la cuestion de fondo tratada en el caso Arsenal toda-
via dé lugar a posteriores desarrollos. Al dia siguiente de la sentencia
del Tribunal de Apelaciones, la House of Lords parecié dar una inter-
pretacién bastante distinta a la sentencia Arsenal del Tribunal de Justi-
cia en el asunto R v Johnstone®, relativo a la utilizaciéon de marcas re-
gistradas consistentes en nombres de artistas (Rolling Stones, Bon Jovi,
etc.) en las caratulas de discos compactos «piratas». La House of Lords
considerd, a la luz de la sentencia Arsenal del Tribunal de Justicia, que,
en ausencia de uso del signo o vocablo como indicacién del origen co-
mercial de la mercancia, no existe infraccion al derecho de marca. Es
decir, que el mds alto Tribunal britdnico consideré que un uso «no como
marca» no puede infringir el derecho exclusivo del titular. En sentido
parecido se ha pronunciado posteriormente, a finales de 2004, la sen-
tencia de la High Court en Electrocoin Automatics®.

Para los no especialistas en propiedad industrial, el mayor interés de
la saga Arsenal radica en que ilustra a la perfeccién la mayor origina-
lidad del procedimiento prejudicial, que consiste en que no se estable-
cen relaciones jerarquicas entre érganos jurisdiccionales. No existe vin-
culo organico entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia, sino una
relacién funcional. La autoridad de la sentencia prejudicial no se deri-
va, pues, de la subordinacién del juez nacional al comunitario —que no
existe— sino exclusivamente de la supremacia del derecho comunitario
del que el Tribunal de Justicia es intérprete supremo. En el procedimiento
prejudicial, el Tribunal de Justicia interpreta el derecho, pero no entra
en sus atribuciones resolver el litigio aplicando el Derecho a una situa-
cién de hecho. En la medida en que la sentencia prejudicial se aventure
mas alla de la interpretaciéon del Derecho para invadir el terreno de los

% [2003] UKHL 28.
40 Electrocoin Automatics Ltd v Coinworld Ltd and others [2004] EWHC 1498
(Ch).
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hechos, estd expuesta a no ser bien recibida y, en ocasiones, a que el
litigio no se resuelva conforme a la orientacién pretendida. Ello, en si,
no deberia plantear mayores dificultades, siempre y cuando la interpre-
tacion del Derecho decidida por el Tribunal no se vea cuestionada. La
dificultad, no obstante, radica en la inexistencia de un mecanismo que
evite, a su vez, que el juez nacional se exceda en sus competencias y
rechace como enjuiciamiento de los hechos lo que es, en realidad, in-
terpretacion del Derecho. Cuando el juez que ha planteado la cuestidon
no resuelve en ultima instancia, queda la posibilidad de los recursos ante
tribunales superiores que prevea el ordenamiento interno. Asi ocurrié en
el asunto aqui comentado. Pero si el juez insumiso hubiese sido una
jurisdiccion de tultima instancia, poco hubiera podido hacerse. Es ésta
una de las limitaciones del procedimiento prejudicial, que proviene ine-
vitablemente de la originalidad sefialada.*! El Tribunal de Justicia puede
contribuir a evitar este tipo de conflictos evitando en la medida de lo
posible las sentencias prejudiciales excesivamente ancladas en las circuns-
tancias del caso concreto en que se plantea la cuestién, y zanjando con
claridad y en términos abstractos, siempre que sea posible, las cuestio-
nes juridicas que se le plantean.

LIMITES FUNCIONALES DEL PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL:
COMENTARIO A LAS SENTENCIAS RELATIVAS AL ASUNTO ARSENAL

RESUMEN: La STIJCE de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, cons-
tituye un hito importante en materia de derecho de marcas. Otra de sus facetas inte-
resantes radica en ilustrar los limites de la funcién del Tribunal de Justicia en el pro-
cedimiento prejudicial. En la sentencia, el Tribunal orient6 el resultado del litigio, y al
hacerlo parecié contradecir alguna de las conclusiones de hecho a que habia llegado
previamente el Grgano jurisdiccional remitente. Este rehusé seguir la sentencia preju-
dicial en la medida en que se aventuraba en el terreno de los hechos, y resolvié el
asunto en sentido contrario al que el Tribunal de Justicia le habia indicado. Aunque
posteriormente la sentencia de primera instancia fue anulada por el Tribunal de Ape-
laciones, este asunto demuestra que, en la medida en que la sentencia prejudicial se
aventure mas alld de la interpretacién del Derecho para invadir el terreno de los he-
chos, se pone en peligro su cardcter vinculante para el juez nacional.

# Véase RODRIGUEZ IGLESIAS, G. C., «Quelques réflexions sur la singularité des
rapports du droit communautaire avec d’autres ordres juridiques», en Mélanges offerts
a Jean-Victor Louis, Editions de 1’Université de Bruxelles, 2003, vol. I, pp. 389-408.
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PALABRAS CLAVE: Marcas; Directiva 89/104/CEE; Funcién esencial; Arsenal;
Articulo 234 CE (ex articulo 177 del tratado CE); Procedimiento prejudicial: funcio-
nes del TJCE; Procedimiento prejudicial: reparto de competencias; Procedimiento preju-
dicial: cuestiones de hecho; Sentencia prejudicial: cardcter vinculante

FUNCTIONAL LIMITS OF THE PRELIMINARY RULING PROCEDURE:
ANNOTATION CONCERNING THE “ARSENAL” CASES.

ABSTRACT: The ECJ judgment in the Arsenal case is a landmark ruling in the
field of trademark law. But another one of its most interesting aspects is the way it
demonstrates the limits of the role of the ECJ in the context of references for a
preliminary ruling. In its judgment, the ECJ directed the referring judge as to the
result he should reach. It did so in a manner that appeared to contradict some of the
conclusions of fact reached by the judge at trial. The judge then refused to follow the
Court’s ruling insofar as it contained findings of fact, and proceeded to decide the
case in a way opposite to that intended by the ECJ. Although later the Court of Appeal
reversed the judge’s ruling, this case shows that when ECJ preliminary rulings step
beyond interpreting the law and trespass into fact-finding domain, they imperil they
own binding status.

LIMITES FONCTIONNELLES DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE:
COMMENTAIRE AUX ARRETS DANS L’AFFAIRE ARSENAL

Résumé- L’arrét de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12
novembre 2002 dans 1’affaire Arsenal Football Club est marquant en matiere de droit
des marques. Mais un autre aspect de cette affaire, parmi les plus intéressants, est la
maniere dont elle illustre les limites du rdle de la Cour dans le cadre de la procédure
préjudicielle. Dans son arrét, la Cour avait guidé le juge national vers la résolution
du litige dans un certain sens. Ce faisant, la Cour avait semblé contredire certaines
conclusions factuelles déja décidées par la juridiction de renvoi. Celle-ci a alors refusé
de suivre l’arrét dans la mesure ou il se pronongait sur des questions de fait, et a
décidé le litige dans un sens contraire a celui indiqué par la Cour. Méme si I’arrét du
juge de renvoi a par la suite été annulé en appel, cette affaire montre a quel point les
arréts de la Cour en matiere préjudicielle risquent d’affaiblir leur nature contraignante
lorsque, au-dela de la fonction d’interprétation du droit, ils s’aventurent dans le terrain
des faits.
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