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TRIBUNAL GENERAL DE LA UNION EUROPEA
Sentencia de 27 de octubre de 2016

Sala Tercera

Asunto T-515/12 RENV

SUMARIO:

Marca comunitaria. Oposicion del titular de marca anterior a productos o
servicios no similares. El Corte Inglés/The English Cut. La proteccién ampliada que
confiere a la marca anterior el articulo 8.5 del Reglamento 207/2009 presupone:
identidad o similitud de las marcas en conflicto, un renombre de la marca anterior
invocada en apoyo de la oposicion y un riesgo de que el uso sin justa causa de la
marca solicitada se aproveche indebidamente del caracter distintivo o del renombre de
la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Esos tres requisitos son
acumulativos y la falta de uno de ellos basta para hacer inaplicable esa disposicién. En
lo que atafie, mas en especial, al tercero de los requisitos, este se refiere a tres tipos de
riesgo distintos y alternativos: que el uso sin justa causa de la marca solicitada sea
perjudicial para el caracter distintivo de la marca anterior; que sea perjudicial para el
renombre de la marca anterior y, en tercer lugar, que se aproveche indebidamente del
caracter distintivo o del renombre de la marca anterior. El primer tipo se materializa
cuando la marca anterior ya no logra provocar la asociacién inmediata con los
productos para los que esta registrada y es usada. Se refiere a la dilucién de la marca
anterior a través de la dispersion de su identidad y de su influencia en el puablico. El
segundo tipo de riesgo se da cuando los productos o servicios objeto de la marca
solicitada pueden producir tal impresién en el publico que el poder de atraccion de la
marca anterior resulta mermado. El tercer tipo de riesgo consiste en que la imagen de
la marca de renombre o las caracteristicas proyectadas por ésta se transfieran a los
productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercializaciéon pueda
ser facilitada por esta asociacion con la marca anterior de renombre. No obstante, en
ninguno de esos supuestos es exigible la existencia de un riesgo de confusion entre las
marcas en conflicto, sino que sdélo es preciso que el publico pertinente pueda
establecer un vinculo entre ellas, sin que forzosamente tenga que confundirlas; basta
gue exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que la disposicién sea
aplicable. En el caso, toda vez que existe una similitud conceptual, aun ligera, entre los
signos en conflicto, el publico pertinente podria establecer un vinculo entre ellos, o
cuando menos asociarlos, sin confundirlos no obstante; cuanto mas bajo sea el grado
de similitud, conceptual en este caso, entre la marca solicitada y la marca anterior,
tanto mas incierto sera el vinculo que el publico pertinente podra establecer entre ellas.
Esa asociacion solo podra realizarse una vez que el consumidor medio espafiol haya
hecho el esfuerzo intelectual de transponer o de traducir de una lengua a otra el
concepto comin a las marcas consideradas. Por tanto, la asociacion que el publico
pertinente pudiera establecer entre los signos en conflicto seria tenue. No obstante la
asociacién, al menos tenue, que el publico pertinente pudiera establecer entre las
marcas consideradas, las alegaciones de la demandante, puesto que no estan
corroboradas por medios de prueba pertinentes para ello, no son suficientes para
demostrar la existencia real o potencial de una lesién del renombre de las marcas
anteriores.
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PRECEPTOS:
Reglamento (CE) n.° 207/2009 (Marca Comunitaria), art. 8.
PONENTE:

Don E. Bieliiinas.

En el asunto T-515/12 RENV,

El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. J. L.
Rivas Zurdo, abogado,

parte demandante,
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni6on Europea (EUIPO), representada por el
Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO fue
The English Cut, S.L., con domicilio social en Méalaga,
gue tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Primera Sala de
Recurso de la EUIPO de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1673/2011-1) relativa a un
procedimiento de oposicién entre El Corte Inglés y The English Cut,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por los Sres. S. Papasavvas, Presidente, y E. Bieliunas (Ponente) e I.S.
Forrester, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio Gonzalez, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de
septiembre de 2016;

dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio

1. El 9 de febrero de 2010, The English Cut, S.L., presentd una solicitud de registro de
marca de la Unién a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) en virtud
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del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la
Unién Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2. La marca cuyo registro se solicito es el signo denominativo The English Cut.

3. Los productos para los cuales se solicitd el registro estdn comprendidos en la clase
25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada, y
corresponden a la descripcion siguiente: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas;
calzados, sombrereria».

4. La solicitud de marca de la Unién se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias
n.° 2010/122, de 6 de julio de 2010.

5. El 4 de octubre de 2010, la demandante, El Corte Inglés, S.A., presentd un escrito de
oposicidn, con arreglo al articulo 41 del Reglamento n.° 207/2009, contra el registro de la marca
solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.

6. La oposicion se basaba, en particular, en las siguientes marcas anteriores:

- la marca denominativa espafiola El Corte Inglés, registrada con el nUmero 166450
para los productos comprendidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripcion:
«calzados»,

- las marcas figurativas de la Unién, reproducidas a continuacion, registradas con los
numeros 5428255 y 5428339, en particular para los productos comprendidos en la clase 25
que corresponden a la siguiente descripcion: «Vestidos, calzados y sombrereria», y para los
servicios comprendidos en la clase 35 que corresponden a la siguiente descripcion:
«Publicidad, gestién de negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de oficinax:

7. Los motivos invocados en apoyo de la oposicion eran los previstos en el articulo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 y en el articulo 8, apartado 5, de dicho
Reglamento.

8. El 12 de julio de 2011, la Divisién de Oposicién desestimo la oposicién.
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9. El 16 de agosto de 2011, la demandante interpuso recurso ante la EUIPO contra la
resolucién de la Divisién de Oposicion, en virtud de los articulos 58 a 64 del Reglamento n.°
207/2009.

10. Mediante resolucion de 6 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «resolucion
impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimé el recurso. Por una parte, en
la medida en que la oposicion se basaba en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n. 207/2009, la Sala de Recurso aprecié que, por lo que se refiere a la similitud entre los
signos en conflicto, éstos no presentaban ninguna similitud en los planos visual y fonético.
Ademés, estim6é que, en el plano conceptual, el signo denominativo «The English Cut»,
considerado en su conjunto, seria percibido como una denominacién de fantasia por el publico
espafiol, que no posee un elevado conocimiento del idioma inglés. Sin embargo, admitié que,
pese al escaso conocimiento del idioma inglés por parte del consumidor espafiol medio, el
término inglés «english» seria entendido por la mayoria de los consumidores espafioles como
expresién de un concepto similar al expresado por el término espafiol «inglés». Por
consiguiente, la Sala de Recurso aprecio que los signos en conflicto presentaban una similitud
conceptual «ligera», ligada a uno de sus elementos denominativos.

11. Al llevar a cabo, a continuacién, la apreciacion global del riesgo de confusién, la
Sala de Recurso consideré que las palabras «el corte» y «cut» constituian los elementos
dominantes de los signos en conflicto y que el publico relevante no seria capaz de establecer
ninguna semejanza conceptual entre ellos. Por consiguiente, la Sala de Recurso concluy6 que,
aunque los signos en conflicto tenian una «ligera» similitud conceptual y los productos
designados eran parcialmente idénticos o parcialmente similares, también era cierto que esos
signos eran globalmente diferentes, por lo que la oposicion, en cuanto sustentada en el articulo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009, debia ser desestimada.

12. Por otro lado, en cuanto la oposicion se basaba en el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n.° 207/2009, la Sala de Recurso aprecié que, a pesar del gran renombre del que
disfrutaban las marcas anteriores en el sector de los grandes almacenes, la demandante no
habia aportado pruebas suficientes de la existencia real o potencial de un perjuicio o de un
aprovechamiento indebido del renombre de dichas marcas, de forma que no se podia acoger la
oposicién fundada en esa disposicion.

Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia

13. Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal General el 22 de
noviembre de 2012, la demandante interpuso un recurso que instaba la anulacion de la
resolucion impugnada por infraccion del articulo 8, apartado 1, letra b), y del articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009.

14. En la vista de 11 de julio de 2014 se oyeron los informes de las partes y sus
respuestas a las preguntas del Tribunal.

15. Mediante sentencia de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI - English Cut
(The English Cut) (T-515/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal General»,
EU:T:2014:882), el Tribunal General desestimd el recurso en su totalidad y conden6 en costas
a la demandante.
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16. Por un lado, en cuanto la oposicién se fundaba en el articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n.° 207/2009, el Tribunal General aprecidé que no existia ninguna similitud
visual ni fonética entre los signos en conflicto. Ademas, aunque los signos en conflicto tuvieran
el mismo significado literal, a saber, «el corte inglés», el Tribunal General estimé que, al ser los
elementos denominativos de la marca solicitada la traduccion inglesa de los elementos
denominativos en espafiol de las marcas anteriores, el publico pertinente sélo percibiria el
significado idéntico de los signos en conflicto tras haberlos traducido antes correctamente. Por
tanto, el Tribunal General juzg6 que no habia mas que una ligera similitud conceptual entre los
signos en conflicto, y que ese grado de similitud era insuficiente para fundamentar la aplicacion
del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009. En consecuencia, el Tribunal
General considerd que no habia lugar a realizar una apreciacién global del riesgo de confusién
y desestimé el motivo por infundado. Por otro lado, en cuanto la oposicidon se apoyaba en el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, el Tribunal General concluy6 que, al no
concurrir el requisito relativo al caracter idéntico o similar de los signos en conflicto, no procedia
examinar si se habia causado un perjuicio al renombre de las marcas anteriores.

17. Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 29 de
diciembre de 2014, la demandante interpuso un recurso de casacién contra la sentencia del
Tribunal General, solicitando al Tribunal de Justicia la anulacion de ésta.

18. Mediante sentencia de 10 de diciembre de 2015, El Corte Inglés/OAMI (C-603/14 P,
en lo sucesivo, «sentencia en casacion», EU:C:2015:807), el Tribunal de Justicia anulé la
sentencia del Tribunal General, en cuanto éste habia resuelto que, dado que los signos en
conflicto no presentaban un grado de similitud suficiente para poder aplicar el articulo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009, cabia deducir que tampoco concurrian los
requisitos para la aplicacion del apartado 5 de ese mismo articulo, y desestimé por lo demas el
recurso de casacion.

19. El Tribunal de Justicia constaté que la sentencia del Tribunal General incurria en un
error de Derecho en la interpretacion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009,
ya que el Tribunal General habia estimado errbneamente que resultaba de la comparacion
entre los signos en conflicto, realizada en relacién con el articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n.° 207/2009, que éstos no eran similares, y que no se cumplian por tanto los
requisitos para la aplicacion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009. En el
apartado 48 de la sentencia en casacion el Tribunal de Justicia juzgd que el Tribunal General
deberia haber examinado si el grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto, pese
a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el
renombre de las marcas anteriores-, para que el publico interesado estableciese un vinculo
entre esos signos, a los efectos del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009.

20. Finalmente, en el apartado 50 de la sentencia en casacion el Tribunal de Justicia
consider6 que las infracciones contempladas en el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.°
207/2009 no requieren que la asociacidon que los consumidores puedan establecer entre los
signos en conflicto sea inmediata.

21. En consecuencia, el Tribunal de Justicia devolvié el asunto al Tribunal General,

para que éste examinara si concurrian en el presente asunto los requisitos para la aplicacion
del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009.
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22. A raiz de la sentencia en casacion y con arreglo al articulo 216, apartado 1, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el asunto se atribuyé a la Sala Tercera de
éste.

Pretensiones de las partes tras la devolucién del asunto

23. Se inst6 a las partes a formular observaciones escritas, con arreglo al articulo 217,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. La EUIPO y la demandante presentaron sus
observaciones escritas en los plazos fijados, el 29 de enero y el 11 de febrero de 2016
respectivamente.

24. En sus observaciones, la demandante solicita al Tribunal General que:

- Anule la resolucién impugnada.
- Condene en costas a la EUIPO.

25. En sus observaciones, la EUIPO solicita al Tribunal General que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

26. Se ha de recordar previamente que la demandante habia aducido dos motivos en
apoyo de su recurso, basados, el primero, en la infraccion del articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n.° 207/2009 vy, el segundo, en la infraccion del articulo 8, apartado 5, del
mismo Reglamento.

27. De la sentencia en casacion resulta que en el presente procedimiento, a raiz de la
devolucion del asunto, corresponde al Tribunal General examinar Unicamente las alegaciones
aducidas por la demandante dentro de su segundo motivo, ya que la desestimacion del primer
motivo ha adquirido fuerza de cosa juzgada.

28. A tenor del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, mediando
oposicién del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2 del mismo articulo, se
denegara el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y
Su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que
se haya registrado la marca anterior, si, tratandose de una marca anterior de la Union, esta
fuera notoriamente conocida en la Unién Europea, y, tratdndose de una marca nacional
anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin
justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la
notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

29. La proteccién ampliada que confiere a la marca anterior el articulo 8, apartado 5,
del Reglamento n.° 207/2009 presupone el cumplimiento de los siguientes requisitos: en primer
lugar, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto, en segundo lugar, la existencia de
un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposicion y, en tercer lugar, la
existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche
indebidamente del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial
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para los mismos. Esos tres requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para
hacer inaplicable esa disposicién [véase la sentencia de 16 de marzo de 2016, The Body Shop
International/OAMI - Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148,
apartado 17 y jurisprudencia citada].

30. En lo que atafie, mas en especial, al tercero de los requisitos de aplicacién del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, mencionado en el apartado 29 anterior,
éste se refiere a tres tipos de riesgo distintos y alternativos, a saber: en primer lugar, que el uso
sin justa causa de la marca solicitada sea perjudicial para el caricter distintivo de la marca
anterior; en segundo lugar, que sea perjudicial para el renombre de la marca anterior y, en
tercer lugar, que se aproveche indebidamente del carécter distintivo o del renombre de la
marca anterior. El primer tipo de riesgo previsto por esta disposicién se materializa cuando la
marca anterior ya no logra provocar la asociacion inmediata con los productos para los que
esta registrada y es usada. Se refiere a la dilucién de la marca anterior a través de la dispersién
de su identidad y de su influencia en el publico. El segundo tipo de riesgo a que se hace
referencia se produce cuando los productos o servicios objeto de la marca solicitada pueden
producir tal impresiéon en el publico que el poder de atraccion de la marca anterior resulta
mermado. El tercer tipo de riesgo mencionado consiste en que la imagen de la marca de
renombre o las caracteristicas proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados
por la marca solicitada, de modo que su comercializacion pueda ser facilitada por esta
asociacion con la marca anterior de renombre. Debe subrayarse, no obstante, que en ninguno
de esos supuestos es exigible la existencia de un riesgo de confusion entre las marcas en
conflicto, sino que s6lo es preciso que el publico pertinente pueda establecer un vinculo entre
ellas, sin que forzosamente tenga que confundirlas. Por ultimo, dada la redaccion del articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, basta que exista uno solo de los tipos de riesgo
mencionados para que esta disposicion sea aplicable [véase la sentencia de 22 de marzo de
2007, Sigla/OAMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, apartados 36 a 42 y
jurisprudencia citada].

31. A la luz de esas consideraciones se debe examinar si la Sala de Recurso aprecio
fundadamente que no concurrian en el presente caso los requisitos para la aplicacion del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009.

32. En ese sentido, es oportuno precisar previamente, en primer lugar, que la Sala de
Recurso aprecio, en los puntos 18 a 21 de la resolucion impugnada, que los productos y los
servicios considerados eran de consumo corriente y que las marcas anteriores eran dos
marcas de la Unidn y una marca nacional, por lo que el piblico pertinente era el consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, integrante del publico en
general del territorio de la Unién Europea y de Espafia en particular.

33. En segundo lugar, la Sala de Recurso aprecidé en el punto 25 de la resolucion
impugnada que los productos y los servicios designados por los signos en conflicto eran
parcialmente idénticos y parcialmente similares.

34. Se han de confirmar esas apreciaciones de la Sala de Recurso acerca de la

definicién del publico pertinente y de la comparacién de los productos y los servicios, toda vez
gue estan libres de error. Por lo demas, las partes no las han discutido.
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35. En el presente asunto, la demandante mantiene que el publico pertinente
establecera un vinculo entre las marcas en conflicto o cuando menos las asociard, no sélo a
causa del importante renombre de las marcas anteriores, sino también por la similitud
conceptual de las marcas en conflicto. Por tanto, aduce que el establecimiento de ese vinculo
entre las marcas en conflicto permite a la marca solicitada aprovecharse indebidamente del
renombre de las marcas anteriores y causarles un perjuicio.

36. La EUIPO refuta las alegaciones de la demandante.

37. Es preciso apreciar si concurre en este caso el requisito referido al
aprovechamiento indebido del caracter distintivo o del renombre de las marcas anteriores o al
perjuicio que se causaria a éstas. En ese sentido, hay que recordar que se deduce de la
jurisprudencia que el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009 no pretende impedir
el registro de toda marca idéntica a otra marca de renombre o similar a ella. Esa disposicion
tiene especialmente como objetivo permitir que el titular de una marca nacional anterior de
renombre se oponga al registro de marcas que puedan ser perjudiciales para el renombre o el
caracter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de ese
renombre o de ese caréacter distintivo [sentencia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI
- Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, apartado 40].

38. La existencia de un vinculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un
requisito esencial para la aplicacion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009. En
efecto, cuando se producen, las infracciones a las que se refiere esa disposicion son la
consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, a
causa de la cual el publico interesado realiza una asociacion entre éstas, es decir, establece un
vinculo entre ellas, a pesar de que no las confunda (véase la sentencia de 16 de marzo de
2016, SPA WISDOM, T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 40 y jurisprudencia
citada).

39. La existencia de un vinculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en
cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales se encuentran el
grado de similitud de las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los
que se registraron las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de disparidad
entre dichos productos o servicios, asi como el publico relevante, la intensidad del renombre de
la marca anterior, el grado de caracter distintivo de la marca anterior, bien sea intrinseco o
adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusion para el publico (sentencia de 27
de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42).

40. Aungue a falta de ese vinculo para el publico el uso de la marca posterior no puede
aprovecharse indebidamente del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior, 0
perjudicarles (sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/lOAMI, C-320/07 P, no publicada,
EU:C:2009:146, apartado 44), la existencia de ese vinculo no puede bastar por si sola, sin
embargo, para concluir que se produce una de las infracciones previstas en el articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, que constituyen el requisito especifico para la
proteccion de las marcas de renombre prevista en esa disposicién (véase el auto de 30 de abiril
de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, no publicado, EU:C:2009:282, apartado 27 y
jurisprudencia citada).
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41. Es preciso apreciar globalmente, en primer lugar, los diferentes factores que harian
posible establecer un vinculo entre los signos en conflicto (véase el apartado 39 anterior).

42. Ante todo, en lo que atafie a la existencia del renombre de las marcas anteriores,
se tiene que recordar que, para que se cumpla ese requisito, éstas deben ser conocidas por
una parte significativa del publico interesado por los productos o servicios amparados por ellas
(sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado
26).

43. En el presente asunto, tanto la Sala de Recurso, en el punto 62 de la resoluciéon
impugnada, como el Tribunal General, en el apartado 39 de su sentencia, reconocieron que las
marcas anteriores disfrutaban de un gran renombre en el sector de los grandes almacenes
entre el publico interesado.

44, Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de una identidad o de una similitud
entre los signos en conflicto, el Tribunal General constaté en el apartado 33 de su sentencia, al
apreciar el motivo previsto en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009,
que existia una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto. En efecto, el Tribunal
General estim6 en los apartados 26 y 29 de su sentencia que, aunque los signos en conflicto
se distinguian por la lengua que permite comprender sus respectivos significados, puesto que
las marcas anteriores estaban compuestas por términos espafoles, mientras que la marca
solicitada estaba compuesta por términos ingleses, no dejaba de ser cierto que los signhos en
conflicto presentaban una ligera similitud conceptual, que requeria previamente una traduccion
correcta.

45. No obstante, el Tribunal General aprecié en el apartado 28 de su sentencia que,
aun si los signos en conflicto tenian el mismo significado literal, como ya se ha recordado en el
apartado 16 anterior, el consumidor espafol medio, debido a su minimo conocimiento del
inglés, no llevaria a cabo una asociacion inmediata entre dichos signos.

46. En ese sentido, como también se ha recordado en el apartado 20 anterior, el
Tribunal de Justicia estimé que las infracciones previstas en el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n.° 207/2009 no requieren que la asociacibn que los consumidores puedan
establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.

47. Por consiguiente, es preciso constatar que, toda vez que existe una similitud
conceptual, aun ligera, entre los signos en conflicto, el publico pertinente podria establecer un
vinculo entre ellos, o cuando menos asociarlos, sin confundirlos no obstante.

48. Sin embargo, cuanto mas bajo sea el grado de similitud, conceptual en este caso,
entre la marca solicitada y las marcas anteriores, tanto mas incierto sera el vinculo que el
publico pertinente podra establecer entre ellas. En efecto, esa asociacion sélo podréa realizarse
una vez que el consumidor medio espafiol haya hecho el esfuerzo intelectual de transponer o
de traducir de una lengua a otra el concepto comun a las marcas consideradas. Por tanto, la
asociacién que el publico pertinente pudiera establecer entre los signos en conflicto seria
tenue.
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49. Puesto que esos dos primeros factores remiten directamente a los requisitos
primero y segundo para la aplicacion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009,
se debe considerar en consecuencia que ambos concurren en este caso.

50. Ademas, como se ha recordado en los apartados 33 y 34 anteriores, hay que
observar que los productos y los servicios designados por los signos en conflicto son
parcialmente idénticos y parcialmente similares.

51. Por otro lado, al examinar el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.°
207/2009, el Tribunal General ya habia concluido en su sentencia que no existia riesgo de
confusion para el publico pertinente.

52. En consecuencia, de la apreciacién global de los factores pertinentes resulta que el
publico interesado podria establecer un vinculo, aun débil, entre las marcas en conflicto, o al
menos asociarlas.

53. En segundo lugar, como han puesto de relieve la Sala de Recurso en la resolucién
impugnada y la EUIPO en sus observaciones escritas, se ha de sefialar que la demandante no
ha aportado medios de prueba para acreditar la existencia de una lesion concreta o de un
riesgo de lesién del renombre de las marcas anteriores.

54. Pues bien, conviene recordar que es posible, especialmente en el supuesto de una
oposicién basada en una marca que disfruta de un renombre excepcionalmente elevado, que la
probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de
aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el
oponente no necesite invocar y probar ningun otro elemento factico a estos efectos. No
obstante, también es posible que, a primera vista, no se advierta que la marca solicitada pueda
crear alguno de los riesgos a los que se refiere el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.°
207/2009 para la marca de renombre, pese a su identidad o semejanza con ésta, en cuyo caso
ese riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o aprovechamiento indebido debe demostrarse por
medio de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar (sentencia de 22 de
marzo de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 48).

55. En este asunto es preciso poner de relieve que, aunque el Tribunal General
reconocid en su sentencia el gran renombre de las marcas anteriores, no lo calificé sin
embargo como excepcional, lo que la demandante no ha discutido por lo demés. Por tanto,
correspondia a la demandante presentar medios de prueba que permitieran demostrar la
existencia de una lesioén real y actual del renombre o del caracter distintivo de sus marcas o
bien apreciar un riesgo serio de que esa lesion pudiera producirse en el futuro, lo que no ha
hecho en modo alguno.

56. En consecuencia, no obstante la asociacion, al menos tenue, que el publico
pertinente pudiera establecer entre las marcas consideradas, las alegaciones de la
demandante, puesto que no estan corroboradas por medios de prueba pertinentes para ello, no
son suficientes para demostrar la existencia real o potencial de una lesién del renombre de las
marcas anteriores. Por tanto, la Sala de Recurso aprecio validamente, en el punto 64 de la
resolucion impugnada, que la marca solicitada no perjudicaba el renombre de las marcas
anteriores.
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57. Por todas las consideraciones precedentes, se debe desestimar el motivo Unico,
fundado en la infraccion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, y por tanto el
recurso en su totalidad.

Costas

58. En la sentencia de casacion, el Tribunal de Justicia decidié reservar la decision
sobre las costas. Por consiguiente, incumbe al Tribunal General resolver en la presente
sentencia sobre todas las costas relativas a los diferentes procedimientos, conforme al articulo
219 del Reglamento de Procedimiento.

59. A tenor del articulo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso sera condenada en costas si asi se hubiere solicitado. Por haber sido
desestimado el recurso, procede condenar en costas a la demandante, conforme a las
pretensiones de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:

1) Desestimar el recurso.

2) El Corte Inglés cargard con sus propias costas y con las de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unidn Europea (EUIPO).

Papasavvas Bieliunas Forrester
Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 27 de octubre de 2016.
Firmas

* Lengua de procedimiento: espafiol
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