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SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 21 de septiembre de 2017*

«Marca de la Unién Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unién BASIC —
Nombres comerciales nacionales anteriores basic y basic AG — Motivo de denegacién relativo —
Utilizacién en el trafico econémico de un signo cuyo alcance no es inicamente local — Articulo 8,
apartado 4, y articulo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.® 207/2009»

En el asunto T-609/15,

Repsol YPF, S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por el Sr. J.-B. Devaureix
y la Sra. L. Montoya Teran, y posteriormente por el Sr. J.C. Erdozain Lépez, abogados,

parte recurrente,
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Hanf, en
calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que interviene como
coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Basic AG Lebensmittelhandel, con domicilio social en Munich (Alemania), representada por las
Sras. D. Altenburg y H. Bickel, abogadas,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resoluciéon de la Primera Sala de Recurso de la
EUIPO de 11 de agosto de 2015 (asunto R 2384/2013-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre
Basic Lebensmittelhandel y Repsol, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A.M. Collins (Ponente), Presidente, y los Sres. R. Barents y J. Passer, Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal el 29 de octubre
de 2015;

visto el escrito de contestacién de la EUIPO presentado en la Secretaria del Tribunal el 29 de enero
de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.
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visto el escrito de contestacion de la parte coadyuvante presentado en la Secretaria del Tribunal el
4 de febrero de 2016;

celebrada la vista el 18 de mayo de 2017;

dicta la siguiente
Sentencia

Antecedentes del litigio

El 29 de enero de 2007, la recurrente, Repsol YPF, S.A., present6 una solicitud de registro de marca de
la Unién ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO), en virtud del
Reglamento (CE) n.° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO
1994, L 11, p. 1), en su versiéon modificada [sustituido por el 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)].

La marca cuyo registro se solicité es el siguiente signo figurativo, en colores azul, rojo, naranja y

blanco:

Los servicios para los que se solicit6 el registro pertenecen, entre otras, a las clases 35 y 39 del Arreglo
de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada, y responden, respecto a cada una de esas
clases, a la siguiente descripcién:

— clase 35: «Venta al por menor comercial de tabaco, prensa, baterias, juguetes»;

— clase 39: «Servicios de distribucién de productos alimenticios de consumo bdsico, pasteleria y
confiteria, helados, comida preparada, tabaco, prensa, pilas, juguetes».

La solicitud de marca de la Unién se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias n.° 34/2007, de
16 de julio de 2007.

La marca solicitada se registr6 el 4 de mayo de 2009 con el nimero 5648159.

El 26 de septiembre de 2011, la coadyuvante, Basic AG Lebensmittelhandel, present6 una solicitud de
nulidad parcial de la marca controvertida para los servicios a los que se refiere el anterior apartado 3
(en lo sucesivo, «servicios de que se trata»), sobre la base de lo dispuesto en el articulo 53, apartado 1,
letra c), del Reglamento n.® 207/2009, en relacién con el articulo 8, apartado 4, letra b), del mismo
Reglamento. En apoyo de su solicitud, en la medida en que se basaba en tales disposiciones, la
coadyuvante invocé los «rétulos de establecimiento», en el sentido del articulo 5 de la Gesetz iiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la proteccién de
las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBL 1994 I, p. 3082, y BGBL
1995 I, p. 156), basic y basic AG, que utiliza en el trafico econdmico en Alemania y en Austria para la
prestacion de servicios de «venta al por menor de productos alimenticios, de articulos de drogueria, de
productos bioldgicos y de otros productos de consumo corriente, servicios de restauracion
(alimentacién)».
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La coadyuvante aport6 los siguientes elementos probatorios en anexo a su solicitud de nulidad de
26 de septiembre de 2011:

— tres capturas de pantalla impresas el 25 de julio de 2011 a partir de su sitio de Internet, la primera
de las cuales incluia informacién datada el 1 de julio de 2011 sobre la sociedad y las otras dos
mapas datados en 2010 con la localizacién de sus supermercados en Alemania y en Austria;

— una captura de pantalla impresa el 25 de julio de 2011 a partir de su sitio de Internet y que incluia
informacion datada en 2010 sobre determinados productos «basic»;

— su informe anual para el aiio 2006;

— su informe anual para el ano 2004;

— su informe anual para el afio 2005;

— una carta de la sociedad Biogarten Handels GmbH a «basic AG», fechada el 21 de abril de 2006, en
la que se detallaban las primas atribuidas por las primeras a la segunda por el volumen de negocios
obtenido por ésta en el primer trimestre del ano 2006 gracias a la venta de productos Biogarten;

— una carta de Biogarten a «basic AG», fechada el 13 de diciembre de 2005, en la que se detallaban
las primas atribuidas por las primeras a la segunda por el volumen de negocios obtenido por ésta

durante los meses de abril a septiembre de 2005 gracias a la venta de productos Biogarten;

— un albardn fechado el 15 de abril de 1999, emitido por la sociedad Nordlicht Naturkost Handels
GmbH a la atencién de «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

— una factura, con fecha de 13 de noviembre de 2001, emitida por Nordlicht Naturkost a la atencién
de «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

— estadisticas de ventas datadas el 1 de diciembre de 2006, publicadas por Herrmannsdorfer
Landwerkstitten Glonn GmbH & Co. KG, un proveedor de productos alimenticios biolégicos, y

que se refieren en particular a «basic»;

— una declaraciéon jurada, con fecha de 19 de septiembre de 2011, realizada por un miembro del
departamento de marketing de la sociedad coadyuvante;

— tablas en las que se detalla los volimenes de negocios supuestamente obtenidos por «basic» hasta
julio de 2009, hasta diciembre de 2010 y hasta junio de 2011;

— folletos comerciales, con fechas de junio, julio y diciembre de 2003; de enero, febrero, marzo, abril,
septiembre y noviembre de 2004; junio, octubre y noviembre de 2005, y de enero, febrero, abril,
mayo y diciembre de 2006, de los supermercados «basic»;

— material promocional y publicitario no datado;

— un galardén como «empresario del ano 2006», datado el 21 de septiembre de 2006, que se concedié
a dos directivos de «basic AG»;

— recortes de prensa datados de 2003 a 2006;

— una sentencia del Landgericht Minchen I (Tribunal Regional de Mfunich I, Alemania) de
9 de septiembre de 2006.
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En su solicitud de nulidad, la coadyuvante cit6 asimismo las disposiciones pertinentes de los articulos 5
y 15 de la Markengesetz y resoluciones de los tribunales alemanes que interpretan tales disposiciones.

Mediante resolucién de 8 de octubre de 2013, la Divisién de Anulacién estimé la solicitud de nulidad
sobre la base del articulo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009, en relacién con el
articulo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y declaré la nulidad parcial de la marca controvertida,
en la medida en que ésta estaba registrada para los servicios de que se trata.

El 2 de diciembre de 2013, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los
articulos 58 a 64 del Reglamento n.° 207/2009, contra la resolucién de la Divisién de Anulacién. El
7 de febrero de 2014 presentd un escrito en el que exponia los motivos del recurso.

Mediante resolucién de 11 de agosto de 2015 (en lo sucesivo, «resoluciéon impugnada»), la Primera Sala
de Recurso de la EUIPO confirmé la resolucién de la Divisién de Anulacién vy, por lo tanto, desestimé
el recurso.

En la resolucién impugnada, la Sala de Recurso examiné los requisitos previstos por el articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n.” 207/2009 para que una marca no registrada u otro signo utilizado en
el trafico econémico permita a su titular obtener una declaracién de nulidad de una marca registrada
posteriormente.

A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso confirm¢ la afirmacién de la Divisiéon de Anulaciéon
segun la cual los elementos de prueba aportados por la coadyuvante, y que se describen en el anterior
apartado 7, demostraban que una parte importante del publico aleman pertinente, que estaba
formando tanto por el consumidor medio como por profesionales de la venta al por menor de
productos alimenticios, percibia «basic» como un «identificador comercial» (apartado 26 de la
resoluciéon impugnada).

Asi, en primer término, en cuanto a la dimensién geografica del alcance del signo, la Sala de Recurso
sefialé que la coadyuvante habia acreditado una amplia utilizacién del rétulo de establecimiento (o
denominacién social) basic en Alemania (apartados 27 y 30 de la resoluciéon impugnada).

En segundo término, en cuanto a la dimensién econémica del alcance del signo, la Sala de Recurso
declar6 que los elementos de prueba aportados demostraban que la denominacién social basic habia
sido objeto de un «uso ininterrumpido» entre 1999 y 2011 y, en consecuencia, en las fechas
pertinentes en el caso de autos, a saber, el 29 de enero de 2007 y el 26 de septiembre de 2011 (véanse
los apartados 24 y 32 de la resoluciéon impugnada). La referida Sala consider6 que las actividades
ejercidas por la coadyuvante bajo esa denominacién habian tenido un impacto econémico tanto desde
el punto de vista del consumidor final como desde el punto de vista de los profesionales del sector de
la venta al por menor (apartado 34 de la resoluciéon impugnada). En particular, sefiald que la
coadyuvante habia aportado no sélo la prueba del uso de la versién figurativa del término «basic», o
de ese término asociado al término «aktiengesellschaft» o al eslogan «Bio fiir alle», sino también del
uso frecuente del término «basic» de manera auténoma. La Sala de Recurso concluyé que habia
quedado demostrado que la coadyuvante habia utilizado el término «basic» como un «indicador
comercial» y que dicho término era percibido como tal por el publico pertinente. Este «[percibe]
también el signo [basic] en su version figurativa y/o en su versién que engloba el término descriptivo
“aktiengesellschaft” (que indica la forma juridica de la sociedad) o el eslogan “Bio fiir alle” (“bio para
todos”) como la designacion de la sociedad cuando se utiliza dicho signo, por ejemplo en la portada
de los folletos promocionales» (apartado 38 de la resolucién impugnada).

En segundo lugar, la Sala de Recurso consideré que el signo basic, que constituia un rétulo de
establecimiento en el sentido del articulo 5, apartado 2, de la Markengesetz, conferia a la coadyuvante,
conforme al articulo 15, apartados 1 y 2, de la misma Markengesetz, un derecho exclusivo que le
permitia prohibir el uso de un signo posterior cuando existiera riesgo de confusién entre los signos
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respectivos (apartado 49 de la resolucién impugnada). La Sala de Recurso concluyé que en el caso de
autos existia tal riesgo en la mente del publico pertinente en Alemania, y ello a pesar de que, quod
non, debia considerarse que ese rétulo de establecimiento tenia poca fuerza (apartado 50 de la
resolucién impugnada).

Para llegar a tal conclusién, la Sala de Recurso, en un primer momento, estimé que los servicios de que
se trata pertenecientes a la clase 35 eran andlogos al «ambito de actividad» de la coadyuvante. Anadié
que existe un vinculo estrecho entre los servicios de que se trata pertenecientes a la clase 39 y la
actividad de venta al por menor de productos alimenticios y de articulos de drogueria desarrollada por
la coadyuvante. En opinién de la Sala, los servicios de venta al por menor y los servicios de distribucion
son complementarios (apartados 41 a 44 de la resoluciéon impugnada).

En un segundo momento, la Sala de Recurso declaré que existia un elevado grado de similitud entre la
denominacién social basic y la marca controvertida, toda vez que ambas comparten el mismo término
«basic». Consideré que esa afirmaciéon no podia ser desvirtuada ni por los elementos figurativos
decorativos de la marca controvertida ni por la alegacién de la recurrente de que el término en
cuestion carecia de cardcter distintivo. En lo que se refiere a este extremo, la Sala de Recurso reiterd
que la coadyuvante habia demostrado claramente que el rétulo de establecimiento basic se utilizaba
para distinguir su actividad entre el ptblico alemén y que era idéneo para cumplir tal funcién. Anadié
que el término «basic» era un término inglés que no es descriptivo de esa actividad para los
consumidores alemanes (apartados 45 a 48 de la resolucién impugnada).

A la vista de las consideraciones anteriores, la Sala de Recurso concluyé que la Divisién de Anulacién
habia declarado fundadamente, basindose en el articulo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento
n.’ 207/2009, en relacién con el articulo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la nulidad de la marca
controvertida para los servicios de que se trata y que, por lo tanto, no era necesario examinar los

motivos de la solicitud de nulidad basados en el articulo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento
(apartado 51 de la resolucién impugnada).

Pretensiones de las partes

La recurrente solicita al Tribunal que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO.

La EUIPO vy la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la recurrente.

En el marco de una primera diligencia de ordenacién del procedimiento, adoptada conforme al
articulo 89 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal inst6 a la EUIPO a responder por escrito
a una pregunta antes de la vista. En el contexto de una segunda diligencia de ordenacién del

procedimiento, se inst6 a las partes a responder a otra pregunta oralmente en la vista. LA EUIPO vy
las demas partes asi lo hicieron.

ECLLEU:T:2017:640 5
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Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares

En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos. En el marco del primer motivo, alega que la
Sala de Recurso no valoré correctamente las pruebas presentadas por la coadyuvante en relacién con la
utilizacién de los signos basic y basic AG en el trafico econémico en Alemania. En el marco del
segundo motivo, sostiene que la Sala de Recurso declaré erréneamente que existia riesgo de confusion
con arreglo al articulo 15, apartados 1y 2, de la Markengesetz. En el marco del tercer motivo, invoca la
infraccién del articulo 36 TFUE.

Segun el articulo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009, la marca de la Unién se
declararda nula mediante solicitud presentada ante la EUIPO, cuando exista un derecho anterior
contemplado en el articulo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y se cumplan las condiciones
enunciadas en dicho apartado.

Con arreglo a esas disposiciones, el titular de un signo utilizado en el trafico econémico, distinto de
una marca no registrada, puede solicitar la nulidad de una marca de la Unién Europea si dicho signo
cumple los cuatro requisitos acumulativos siguientes: el signo debe utilizarse en el trafico econémico;
debe tener un alcance que no sea tGnicamente local; el derecho a ese signo debe haberse adquirido
con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de marca de la Unién Europea; por tdltimo, el derecho a ese signo debe
permitir a su titular prohibir la utilizacién de una marca posterior. Asi, cuando un signo no cumpla
alguno de estos requisitos, la solicitud de nulidad basada en la existencia de un signo distinto de una
marca utilizado en el trafico econdmico, en el sentido del articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/2009, no podra prosperar [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009,
Moreira da Fonseca/OAMI — General Optica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06,
EU:T:2009:77, apartados 32 a 47].

Los dos primeros requisitos, es decir, los relativos a la utilizaciéon del signo invocado y a su alcance, que
no puede ser unicamente local, resultan del propio tenor literal del articulo 8, apartado 4, del
Reglamento n.” 207/2009 y deben interpretarse, por tanto, a la luz del Derecho de la Unién Europea.
Asi pues, el Reglamento n.” 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su
alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho
Reglamento (sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06,
EU:T:2009:77, apartado 33).

En cambio, de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que
regule dicho signo» resulta que los otros dos requisitos, que enumera a continuacién el articulo 8,
apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.® 207/2009, son condiciones impuestas por el Reglamento
que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho
que regula el signo invocado. Esta remisiéon al Derecho que rige el signo invocado resulta
completamente justificada por cuanto el Reglamento n.” 207/2009 reconoce la posibilidad de invocar
frente a una marca de la Unién signos ajenos al sistema de marcas de la Unidén Europea. Por tanto,
s6lo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca de la
Unién y si puede justificar que se prohiba la utilizacién de una marca posterior (sentencia de
24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartado 34). Sobre
esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo en cuestidon estd comprendido en el
ambito de aplicaciéon del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilizacion
de una marca posterior [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 190, y de 10 de febrero de
2015, Infocit/OAMI — DIN (DINKOOL), T-85/14, no publicada, EU:T:2015:82, apartado 63 y
jurisprudencia citada].
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El articulo 5 de la Markengesetz, bajo el epigrafe «Denominaciones comerciales» (geschiftliche
Bezeichnungen), dispone lo siguiente:

«1. Se protegeran en tanto que denominaciones comerciales los rétulos de establecimiento y los titulos
de publicaciones.

2. Los rétulos de establecimiento son signos que, en el trafico econémico, se utilizan como nombre
comercial, denominacién social o designacidn particular de una actividad comercial o de una empresa.

Se entenderd que son equivalentes a la designacién particular de una actividad comercial los simbolos
comerciales y otros signos concebidos para distinguir una actividad comercial de otras actividades
comerciales y seran considerados simbolos de la actividad comercial por el publico interesado.»

De los autos se desprende que los derechos anteriores invocados en apoyo de la solicitud de nulidad
parcial de la marca controvertida, en la medida en que dicha solicitud se basa en lo dispuesto en el
articulo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009, en relacién con el articulo 8, apartado 4,
letra b), del mismo Reglamento, son rétulos de establecimiento (Unternehmenskennzeichen), en el
sentido del articulo 5 de la Markengesetz, en este caso los rétulos de establecimiento basic y basic
AG, que la coadyuvante pretende utilizar para servicios de «venta al por menor de productos
alimenticios, de articulos de drogueria, de productos bioldgicos y de otros productos de consumo
corriente, servicios de restauraciéon (alimentacién)».

El articulo 15 de la Markengesetz dispone:

«1. La adquisicién de la proteccion de una denominacién comercial confiere a su titular un derecho
exclusivo.

2. Se prohibe a terceros utilizar sin autorizacion, en el trafico econémico, la denominacién comercial o
un signo similar de modo que puede dar lugar a una confusién con la denominacién protegida.

[...]»

La procedencia del presente recurso debe examinarse a la luz de estas consideraciones.

Sobre el primer motivo, basado en que la Sala de Recurso no valoré correctamente las pruebas
presentadas por la coadyuvante por lo que se refiere a la utilizacion de los signos basic y basic
AG en el trdfico economico en Alemania

En primer lugar, la recurrente alega que de los elementos de prueba presentados por la coadyuvante no
resulta suficientemente conforme a Derecho que los signos basic AG hayan sido objeto en Alemania de
una utilizacién en el trafico econémico cuyo alcance no era inicamente local, tanto desde el punto de
vista econémico como desde el punto de visto geografico.

Para empezar, la recurrente, remitiéndose en particular a la sentencia de 23 de octubre de 2013,
Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, no publicada,
EU:T:2013:553), indica que corresponde a la coadyuvante demostrar que los signos anteriores
invocados habian sido utilizados en el trifico econémico de manera «continua e ininterrumpida»
hasta la fecha de presentacién de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, en este caso el
26 de septiembre de 2011. Pues bien, en el presente litigio, los elementos de prueba aportados por la
coadyuvante para acreditar tal utilizacion se refieren fundamentalmente sélo al periodo 2003-2006.

ECLLEU:T:2017:640 7
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A continuacion, la recurrente sostiene que la mayoria de esos elementos de prueba no menciona ni el
lugar de comercializacién de los productos, ni la naturaleza de éstos, ni ninguna otra informacién
requerida relativa a la utilizacién en el trafico econdmico. Tales elementos no demuestran por si
mismos que los signos anteriores hayan sido utilizados en relaciéon con los servicios de que se trata.

La recurrente anade que la Sala de Recurso se basé principalmente en una declaracion jurada realizada
por la propia coadyuvante y que, por tanto, sélo puede tener una importancia limitada.

En lo que atafie a los documentos que contienen una representaciéon de marcas figurativas de la
coadyuvante, la recurrente alega que esos documentos no prueban la utilizacién de los rétulos de
establecimiento basic y basic AG, ya que no se refieren a tales rétulos de establecimiento sino a «otras
marcas cubiertas por registros distintos».

Por dltimo, la recurrente sostiene que el hecho, sefialado en el apartado 28 de la resolucién impugnada,
de que 24 supermercados sean explotados con el réotulo de establecimiento basic en Alemania no
acredita una presencia significativa en ese pais, habida cuenta de la superficie de éste.

En segundo lugar, la recurrente alega que la coadyuvante no presenté ningin elemento de prueba que
permitiera acreditar que las «marcas» basic o basic AG habian adquirido un reconocimiento suficiente
(Verkehrsgeltung), en el sentido de la Markengesetz, entre el pablico pertinente en Alemania.

Por su parte, la EUIPO sostiene, en primer término, que la Sala de Recurso consideré fundadamente
que la coadyuvante habia demostrado que el rétulo de establecimiento anterior basic, que designa a
una sociedad que presta servicios de venta al por menor de productos alimenticios y de articulos de
drogueria asi como servicios de restauracién rapida en Alemania, era objeto de un uso en el trafico
econémico cuyo alcance no era tUnicamente local, tanto desde el punto de vista geografico como
desde el punto de vista econémico.

A este respecto, la EUIPO rechaza la alegaciéon de la recurrente de que, dada la superficie del pais, no
puede considerarse que la explotacién de 24 supermercados constituya una presencia significativa en
Alemania.

Ademas, la EUIPO alega que la Sala de Recurso considerd correctamente que la coadyuvante habia
aportado la prueba de un uso ininterrumpido, de 1999 a 2011, y de una presencia comercial
significativa en Alemania del rétulo de establecimiento anterior basic para designar supermercados
que prestan servicios de venta al por menor de productos alimenticios y de articulos de drogueria, asi
como servicios de restauracidn rapida.

En la vista, en respuesta a la pregunta escrita que el Tribunal habia formulado a las partes en el marco
de la segunda diligencia de ordenaciéon del procedimiento, la EUIPO sostuvo que, con arreglo a
Derecho, no era necesario demostrar el uso continuado del signo anterior entre las dos fechas
pertinentes, a saber, la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca de la Unién
Europea y la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad. Indicé que, si se acredita la existencia
del derecho anterior tanto en la primera fecha como en la segunda, existe una «especie de
presuncién», que puede ser destruida, segtn la cual ese derecho ha continuado existiendo entre las dos
fechas.

La EUIPO rechaza las alegaciones invocadas por la recurrente. En este sentido, antes de nada sefala
que la Sala de Recurso no basé sus afirmaciones principalmente en la declaracién jurada presentada
por la coadyuvante. Indica que la Sala de Recurso fue particularmente diligente en la comprobacion
de que la informacién contenida en esa declaracién era corroborada por elementos de prueba objetivos
adicionales. A continuacion, sostiene que todos los documentos tomados en consideracién para
apreciar el uso del rétulo de establecimiento anterior basic demuestran un uso del signo basic en
tanto que denominaciéon comercial. Por dltimo, la EUIPO afirma que la alegaciéon de la recurrente,

8 ECLL:EU:T:2017:640



44

45

46

47

48

49

50

Sentencia de 21.9.2017 — Asunto T-609/15
Repsol YPF / EUIPO — Basic (BASIC)

segun la cual los elementos de prueba aportados no mencionan ni el lugar de comercializacién de los
productos, ni la naturaleza de éstos, ni ninguna otra informacién requerida relativa a la utilizacién en
el trafico econémico, no se apoya en fundamento de hecho alguno y es demasiado general y vaga.

En segundo término, la EUIPO observa que el derecho anterior invocado en el caso de autos no es una
marca no registrada en el sentido del articulo 4, apartado 2, de la Markengesetz, sino un rétulo de
establecimiento en el sentido del articulo 5, apartado 2, de esa Ley.

Las alegaciones de la parte coadyuvante son sustancialmente idénticas a las expuestas por la EUIPO.
Sin embargo, en la vista, contrariamente a la posiciéon defendida por ésta, la coadyuvante sostuvo que
en el presente litigio no era necesario demostrar que los rétulos de establecimiento invocados se
segufan utilizando en la fecha de presentacién de la solicitud de nulidad. En efecto, en su opinién, con
arreglo al Derecho aleman aplicable, debe presumirse que esos derechos anteriores existian todavia en
tal fecha.

Mediante su primer motivo, la recurrente pretende desvirtuar la apreciacion realizada por la Sala de
Recurso acerca de los dos primeros requisitos enunciados en el anterior apartado 25, que, como es
pacifico por lo demds entre las partes principales, son requisitos que deben interpretarse a la luz del
Derecho de la Unidon. A este respecto, es preciso seialar, antes de nada, que, contrariamente a lo que
sostuvo la coadyuvante en la vista, de los términos del articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/2009, al que remite el articulo 53, apartado 1, letra c), de ese Reglamento, resulta claramente
que, para que pueda invocarse validamente la primera de esas disposiciones en el marco de un
procedimiento de nulidad en virtud de la segunda de tales disposiciones, debe demostrarse que se
hacia uso del signo anterior no registrado.

Por lo que se refiere al primer requisito de aplicaciéon del articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/2009, procede recordar que, segin la jurisprudencia, un signo se utiliza en el trafico
econdmico cuando su uso se encuadra en una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio
econémico y no en el dmbito privado [véase la sentencia de 3 de marzo de 2016, Ugly/OAMI —
Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, no publicada, EU:T:2016:122, apartado 28 vy

jurisprudencia citada].

En lo que ataiie al periodo pertinente a efectos de la apreciacién de ese requisito, de la jurisprudencia
resulta que el solicitante de la nulidad debe probar que el uso en el trifico econémico del signo
invocado se produjo antes de la presentaciéon de la solicitud de registro de la marca de la Unién
Europea controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 164 a 168). Ademds, segiin
la jurisprudencia, ese signo debe utilizarse todavia en el momento de la presentacién de la solicitud de
nulidad (sentencia de 23 de octubre de 2013, Baby Bambolina, T-581/11, no publicada, EU:T:2013:553,
apartado 27). Dicho de otro modo, ha de acreditarse que el signo invocado era utilizado no sélo en la
fecha de la solicitud de registro de la marca de la Unién Europea, sino también en la fecha de
presentacién de la solicitud de nulidad, debiendo entenderse que, cuando se aporta tal prueba, puede
considerarse legitimamente que el referido signo era «todavia [...] utilizado» en esa tltima fecha en el
sentido de la jurisprudencia antes citada.

Por consiguiente, en el caso de autos, como se desprende de la resolucién impugnada (véase el
apartado 24 en relacién con el apartado 32), corresponde a la coadyuvante demostrar que los signos
anteriores basic y basic AG se utilizaban en el trafico econémico el 29 de enero de 2007, fecha en la
que se presentd la solicitud de registro de la marca controvertida, y el 26 de septiembre de 2011,
fecha en la que se present6 la solicitud de nulidad de dicha marca.

Por otra parte, cabe indicar que, como resulta de la resolucién impugnada (véase, en particular, el

apartado 26, que remite al apartado 5) y como la EUIPO confirmé expresamente tanto en su
respuesta escrita a la pregunta que le habia formulado el Tribunal en el marco de la primera
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diligencia de ordenacion del procedimiento como en la vista, la Sala de Recurso basé su apreciacion de
los dos primeros requisitos expuestos en el anterior apartado 25 exclusivamente en elementos de
prueba que la coadyuvante adjunté a su solicitud de nulidad de 26 de septiembre de 2011, tal como se
enumeran en el anterior apartado 7.

Es preciso senalar que varios de esos elementos de prueba demuestran suficientemente conforme a
Derecho una utilizacién, por la coadyuvante, de los signos basic y basic AG en Alemania con
anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca controvertida, para
designarla como empresa que presta servicios de venta al por menor de productos alimenticios, de
articulos de drogueria y de otros productos de consumo corriente y de servicios de restauracion, vy,
por lo tanto, en el contexto de una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio econémico.

Aunque la denominacién social de la coadyuvante es basic AG Lebensmittelhandel, de tales elementos
de prueba resulta, sin embargo, que en el trafico econdmico, con anterioridad a la fecha de 29 de enero
de 2007, se hacia referencia generalmente a aquélla mediante los signos basic o basic AG, en los que
ademas las siglas AG no eran sino la abreviatura de la forma juridica de sociedad anénima alemana
«Aktiengesellschaft».

En este sentido, en el informe anual de la sociedad coadyuvante para el afio 2006 (véase el apartado 7
anterior, tercer guion), destinado tanto a sus accionistas como al publico en general, se indica en
particular, en una pagina relativa a la «historia de los supermercados biolégicos basic», que dicha
sociedad fue fundada en 1997 y abrié en Munich, en 1998, su primer supermercado biolégico «basic»
y, en 1999, su primer bar «basic», que ofrecia servicios de restauracién. Del citado informe anual se
desprende también que en 2000 abrié en Munich un segundo supermercado, que incluia un bar
«basic» y un «drugstore-bio», y que posteriormente la coadyuvante siguié expandiendo su cadena de
supermercados bioldgicos «basic» hasta alcanzar, a finales del ano 2006, el ndmero de
21 supermercados repartidos en el territorio alemdn. Ademads, se sefiala en el informe anual que
«basic» recibe una atencidén cada vez mayor por parte de los medios de comunicacién, habiéndole
dedicado la prensa escrita alrededor de 250 articulos en 2006. El informe anual contiene ademds
numerosas referencias a la coadyuvante con la designacién «basic» y a los supermercados biolégicos
«basic», cada uno de los cuales es identificado con el término «basic» seguido del nombre de la
ciudad alemana en la que radica (por ejemplo, «basic Augsburg City», «basic Berlin-Steglitz» y «basic
Bonn, im Gangolf»).

Conclusiones similares a las expuestas en el anterior apartado 53 pueden extraerse de los informes
anuales de la coadyuvante para los afios 2004 y 2005 (véase el apartado 7 anterior, guiones cuarto
y quinto).

En cuanto a las dos cartas de Biogarten, la primera con fecha de 21 de abril de 2006 y la segunda de
13 de diciembre de 2005 (véase el apartado 7 anterior, guiones sexto y séptimo), es preciso indicar
que se dirigen a «basic AG» y demuestran que la coadyuvante obtuvo un determinado volumen de
negocios con la venta, bajo ese signo, de productos alimenticios bioldgicos suministrados por
Biogarten. También van dirigidas a «basic AG», esta vez con la precisién «supermercado bio», el
albardn y la factura emitidos por Nordlicht Naturkost, fechados, respectivamente, el 15 de abril de
1999 y el 13 de noviembre de 2001, y relativas a suministros de aztcar de cafa, de frutas y de cereales
(véase el apartado 7 anterior, guiones octavo y noveno).

En cuanto a las estadisticas de ventas datadas el 1 de diciembre de 2006 y publicadas por el proveedor
de productos alimenticios biolégicos Herrmannsdorfer Landwerkstiatten Glonn (véase el apartado 7
anterior, décimo guion), llevan el epigrafe «408 *estadisticas filiales basic» y contienen indicaciones
sobre el nimero de entregas y los precios de venta de determinados productos alimenticios en
diferentes establecimientos de la sociedad coadyuvante, que son identificados con el término «basic»
seguido de un nimero que va del uno al dieciséis.

10 ECLL:EU:T:2017:640
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Por otra parte, de los distintos folletos comerciales de la sociedad coadyuvante que cubren el periodo
comprendido entre los afnos 2003 y 2006 (véase el apartado 7 anterior, decimotercer guion) resulta
que, en sus comunicaciones comerciales con los consumidores, ésta se presenta casi siempre
utilizando el signo basic.

Ademas, en el galardéon como «empresario del afio 2006» que dos directivos de la sociedad
coadyuvante recibieron el 21 de septiembre de 2006 (véase el apartado 7 anterior, decimoquinto
guion), se presenta a éstos como pertenecientes a basic AG. Asimismo, debe anadirse que, en los
numerosos recortes de prensa que cubren el periodo comprendido entre los afios 2003 y 2006 (véase el
apartado 7 anterior, decimosexto guion), generalmente se hace referencia a la coadyuvante con los
términos «basic» o «basic AG».

Por dltimo, es preciso senalar que esos diferentes elementos corroboran suficientemente conforme a
Derecho las indicaciones que figuran en la declaracién jurada prestada el 19 de septiembre de 2011
por un miembro del departamento de marketing de la sociedad coadyuvante (véase el apartado 7
anterior, undécimo guion), de lo que se desprende que los signos basic y basic AG se utilizaban en el
trafico econdmico en Alemania en la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca
controvertida.

En cambio, ninguno de los elementos de prueba enunciados en el anterior apartado 7 demuestra
suficientemente con arreglo a Derecho que tales signos seguian siendo utilizados por la coadyuvante
en la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, a saber, el
26 de septiembre de 2011, para designarla como empresa que presta servicios de venta al por menor
de productos alimenticios, de articulos de drogueria y de otros productos de consumo corriente, asi
como servicios de restauracién.

Asi pues, procede declarar que ninguno de los elementos de prueba examinados en los anteriores
apartados 53 a 58 hace referencia al periodo posterior al ano 2006, ni, a fortiori, al afio 2011. En lo
tocante al material promocional y publicitario al que se refiere el anterior apartado 7, decimocuarto
guion, basta con sefalar que no esta datado.

En cuanto a la declaracién jurada de 19 de septiembre de 2011, de ella se desprende que trataba
fundamentalmente de respaldar la utilizacién por la sociedad coadyuvante del signo basic en el trafico
econdmico antes del afio 2007.

Ciertamente, esa declaracion jurada contiene también algunas indicaciones que pueden vincularse a los
afios posteriores al ano 2006. Mas en concreto, incluye una tabla en la que se precisa, para cada afo
del periodo 1998-2010, el nimero de supermercados explotados por la coadyuvante en Alemania y en
Austria con el signo basic y una tabla en la que se expone, para cada afo del periodo 2001-2010, la
cuantia de los gastos publicitarios que efectud en relacién con ese mismo signo. Ademas, figuran en
anexo a dicha declaracién jurada tablas elaboradas por la propia coadyuvante, en las que se detallan
los volumenes de negocios supuestamente obtenidos por «basic» hasta julio de 2009, hasta diciembre
de 2010 y hasta junio de 2011 (véase el apartado 7 anterior, duodécimo guion).

Sin embargo, esa declaracion jurada emana de una persona vinculada por una relacién profesional con
la sociedad coadyuvante, por lo que no puede presentar la misma fiabilidad y credibilidad que una
declaracién procedente de un tercero o de una persona independiente de la sociedad de que se trata.
La declaracién jurada no es suficiente por si misma y no constituye sino un indicio que debe ser
corroborado por otras pruebas [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2013,
Reber/OAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, no publicada,
EU:T:2013:250, apartado 36]. Pues bien, por lo que se refiere a los afos posteriores a 2006 y, en
particular, al afio 2011, no existen en absoluto tales pruebas en el caso de autos. A este respecto, es
preciso sefialar que es engafiosa la afirmacion de la EUIPO, efectuada remitiéndose al apartado 33 de
la resolucién impugnada, segin la cual las indicaciones de la declaracién jurada relativas a la
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evolucion del volumen de negocios y a los gastos publicitarios resultan corroboradas por los informes
anuales de la sociedad coadyuvante, que son aprobados por contables externos. En efecto, los tnicos
informes anuales que la sociedad coadyuvante habia presentado en anexo a su solicitud de nulidad de
26 de septiembre de 2011 se referian a los afios 2004, 2005 y 2006, es decir, a un periodo muy anterior
a esa ultima fecha.

Tampoco son suficientes o concluyentes, en relacién con la utilizacién de los signos basic y basic AG
en la fecha de presentaciéon de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, las capturas de
pantalla impresas el 25 de julio de 2011 a partir del sitio de Internet de la sociedad coadyuvante
(véase el apartado 7 anterior, guiones primero y segundo). En este sentido, por lo que se refiere a la
primera captura de pantalla, que contiene una presentacion esquemadtica de la sociedad coadyuvante,
de ella puede deducirse a lo sumo que, en la fecha de 1 de julio de 2011, esta sociedad se designaba
como «basic AG» Las dos capturas de pantalla siguientes, que representan mapas con la localizacién
de los supermercados de la sociedad coadyuvante en Alemania y en Austria, no demuestran en modo
alguno que éstos hayan sido explotados utilizando los signos basic o basic AG. Ademds, esos mapas
datan del afio 2010. En cuanto a la dltima captura de pantalla, la muy escasa informaciéon que
proporciona sobre la venta de productos que llevan el signo basic en los supermercados de la
sociedad coadyuvante data también del ano 2010.

Por ultimo, en lo que atafie a la alegacién formulada por la coadyuvante en la vista, segin la cual los
recortes de prensa mencionados en el apartado 29 de la resolucién impugnada, y que incluyen
referencias al signo basic, datan, en particular, del periodo comprendido entre 2006 y 2011, no puede
prosperar. En efecto, ese hecho no figura en absoluto en la resolucién impugnada, sino que, mas bien
al contrario, es contradicho por el apartado 5 de ésta, que indica expresamente que esos recortes de
prensa datan del periodo comprendido entre 2003 y 2006. Pues bien, la apreciacién de la Sala de
Recurso, en relacion con los dos primeros requisitos expuestos en el anterior apartado 25, inicamente
se basé en los elementos de prueba enunciados en el citado apartado 5 de la resolucién impugnada y
que se reproducen en el anterior apartado 7 (véase el apartado 50 anterior).

De las consideraciones anteriores es preciso deducir que la Sala de Recurso no podia llegar a la
conclusién, basindose exclusivamente en los elementos de prueba en los que apoyé la resolucion
impugnada, de que se cumplia el requisito relativo al uso de los signos invocados en el trafico
econémico. Dado que los cuatro requisitos enumerados en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/2009 son cumulativos, procede estimar el primer motivo.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, debe anularse la resolucién impugnada, sin que sea
necesario examinar los otros dos motivos.

Costas

A tenor del articulo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte
que haya visto desestimadas sus pretensiones sera condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la
otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede
condenarla al pago de las costas de la recurrente, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la
recurrente no ha solicitado que la coadyuvante sea condenada en costas, basta con decidir que ésta
soportard sus propias costas.

12 ECLL:EU:T:2017:640



Sentencia de 21.9.2017 — Asunto T-609/15
Repsol YPF / EUIPO — Basic (BASIC)

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:

1) Anular la resolucidon de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Uni6én Europea (EUIPO) de 11 de agosto de 2015 (asunto R 2384/2013-1).

2) La EUIPO cargara con sus propias costas y con las de Repsol YPF, S.A.

3) Basic AG Lebensmittelhandel cargara con sus propias costas.
Collins Barents Passer
Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 21 de septiembre de 2017.

Firmas
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