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Asunto C-488/16 P

Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni6n Europea (EUIPO)

«Recurso de casaciéon — Marca de la Unién Europea — Procedimiento de nulidad —
Marca denominativa NEUSCHWANSTEIN — Denegacién de la solicitud de nulidad —
Motivos absolutos de denegaciéon — Articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE)
n.’ 207/2009 — Carécter descriptivo — Indicacién de la procedencia geografica —
Cardcter distintivo — Articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 — Mala fe»

I. Introduccion

1. Mediante su recurso de casacidn, la recurrente Bundesverband Souvenir — Geschenke —
Ehrenpreise eV (en lo sucesivo, «<BSGE») solicita la anulacién de la sentencia del Tribunal General de
5 de julio de 2016, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern
(NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, no publicada, EU:T:2016:391), por la que se desestimé su recurso
de anulacién contra la resolucién de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea (EUIPO) de 22 de enero de 2015 (asunto R 28/2014-5), relativa a un
procedimiento de nulidad entre BSGE y Freistaat Bayern (Estado Libre de Baviera, Alemania) (en lo
sucesivo, «sentencia recurrida»).

II. Antecedentes del litigio

2. El 22 de julio de 2011, el Estado Libre de Baviera presentd, con arreglo al Reglamento (CE)
n.’ 207/2009, sobre la marca de la Unién Europea (DO 2009, L 78, p. 1) una solicitud de registro del
signo denominativo «NEUSCHWANSTEIN» (en lo sucesivo, «marca controvertida») como marca de
la Unién Europea.

3. La denominacién «NEUSCHWANSTEIN» hace referencia al célebre castillo de Neuschwanstein,
ubicado en el municipio de Schwangau (Alemania) y perteneciente en la actualidad al Estado Libre de
Baviera, que se construyd entre 1869 y 1886, bajo el reinado del Rey Luis II de Baviera, aunque se
finalizé con posterioridad.

1 Lengua original: francés.
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4. Los productos y servicios objeto de la solicitud de registro estan comprendidos en las clases 3, 8, 14
a 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 a 36, 38 y 44 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).

5. La solicitud de marca de la Unién se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias n.° 166/2011, de
2 de septiembre de 2011, y la marca se registré el 12 de diciembre de 2011 con el nimero 10144392.

6. El 10 de febrero de 2012, BSGE presenté una solicitud de nulidad contra la marca controvertida
para todos los productos y servicios que se indican en el punto 4 de las presentes conclusiones, en
virtud del articulo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.° 207/2009 en relacién con al articulo 7,
apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.

7. El 21 de octubre de 2013, la Divisién de Anulacién de la EUIPO desestimé la solicitud de nulidad
por considerar que la marca controvertida no se componia ni de indicaciones que pudieran servir
para designar la procedencia geogréfica ni de otras caracteristicas inherentes a los productos y los
servicios en cuestion, y que, por tanto, no vulneraba el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n.’ 207/2009. Ademas, consider6 que, dado que la marca controvertida tenia caracter distintivo para los
productos y servicios en cuestion, tampoco infringia el articulo 7, apartado 1, letra b), de dicho
Reglamento. Por dltimo, sefial6 que BSGE no habia probado que la solicitud de registro de la marca
controvertida se hubiera presentado de mala fe, de modo que no se habia incumplido el articulo 53,
apartado 1, letra b), del citado Reglamento.

8. El 20 de diciembre de 2013, BSGE presenté un recurso ante la EUIPO contra la resolucion de la
Divisién de Anulacién en virtud de los articulos 58 a 64 del Reglamento n.® 207/20009.

9. Mediante resolucién de 22 de enero de 2015 (en lo sucesivo, «resoluciéon controvertida»), la Quinta
Sala de Recurso de la EUIPO confirmé la resolucién de la Division de Anulacién y desestimé el
recurso. En particular, consider6 que la marca controvertida no contenia una indicacién de la
procedencia geografica en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.” 207/2009
ni carecia de cardcter distintivo en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
Por otra parte, sefial6 que la mala fe del Estado Libre de Baviera, en el sentido del articulo 52,
apartado 1, letra b), del citado Reglamento, no habia quedado acreditada.

II1. Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida

10. Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal General el 2 de abril de 2015, BSGE
interpuso un recurso contra la resolucion de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de enero de
2015, por el que solicitaba la anulacién de la resolucién controvertida.

11. En apoyo de su recurso, invocé tres motivos basados, respectivamente, en la infracciéon del
articulo 7, apartado 1, letra b), del articulo 7, apartado 1, letra c), y del articulo 52, apartado 1, letra b)
del Reglamento n.’ 207/2009.

12. El Tribunal General comenzé examinando el segundo motivo, mediante el cual BSGE sostenia que
la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO habia vulnerado el articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n.” 207/2009 al considerar que la marca controvertida no era una indicacién descriptiva
de los productos y servicios en cuestiéon. El Tribunal General desestimé este motivo y sefiald, en
esencia, en el apartado 27 de la sentencia recurrida que, dado que el castillo de Neuschwanstein es
principalmente un lugar museistico, no es un lugar donde se fabrican productos o se prestan servicios,
de modo que la marca controvertida no puede ser indicativa de la procedencia geografica de los
productos y servicios cubiertos por ella.
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13. El Tribunal General desestimé asimismo el primer motivo, mediante el cual BSGE sostenia que la
Quinta Sala de Recurso de la EUIPO habia infringido el articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.° 207/2009 al considerar que la marca controvertida presentaba caricter distintivo. A este respecto,
declard, en esencia, en los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, que los productos y servicios
en cuestion son productos destinados al consumo corriente y servicios del dia a dia, que se
diferencian de los articulos de recuerdo y de otros servicios relativos a una actividad turistica
Unicamente por su nombre y que el signo denominativo que constituye la marca controvertida es un
nombre imaginario que no describe los productos y servicios comercializados u ofrecidos.

14. Por dltimo, el Tribunal General desestim¢ el tercer motivo, mediante el cual BSGE aducia que la
Quinta Sala de Recurso de la EUIPO habia violado el articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.° 207/2009 al considerar que la mala fe del Estado Libre de Baviera no habia podido probarse. En
particular, sefialé a este respecto, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que BSGE no aportd
suficientes elementos de prueba para justificar las circunstancias objetivas en las que el Estado Libre
de Baviera habria tenido conocimiento de que BSGE u otros terceros comercializaban algunos de los
productos y servicios considerados.

15. En consecuencia, el Tribunal General desestimé el recurso en su totalidad.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. Mediante su recurso de casacién, BSGE solicita al Tribunal de Justicia que:
— Anule la sentencia recurrida.

— Anule el registro de la marca NEUSCHWANSTEIN.

— Condene en costas a la EUIPO.

17. Por su parte, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casacién y
condene en costas a BSGE.

18. El Estado Libre de Baviera solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casacién y
condene en costas a BSGE, incluidas las suyas.

19. El 29 de noviembre de 2017 se celebré una vista en la que se pidi6 a BSGE, la EUIPO vy al Estado

Libre de Baviera que concentrasen sus observaciones orales en la segunda parte del primer motivo y en
la primera parte del segundo motivo de casacion.

V. Sobre el recurso de casacion

20. A peticion del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centran en la segunda parte del
primer motivo y en la primera parte del segundo motivo de casacidén.
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A. Sobre la segunda parte del primer motivo relativa a la infraccion del articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n.° 207/2009

1. Alegaciones de las partes

21. Mediante la segunda parte del primer motivo, BSGE critica al Tribunal General que no tomase en
consideracién el interés general subyacente al articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n.” 207/2009 ni la jurisprudencia derivada principalmente de la sentencia de 4 de mayo de 1999,
Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), al sefialar, en el apartado 27 de la
sentencia recurrida, que el castillo de Neuschwanstein no es, como tal, un lugar donde se fabriquen
productos o se presten servicios, de modo que la marca controvertida no puede ser indicativa de la
procedencia geografica de los productos y servicios cubiertos por ella.

22. Segin BSGE, el castillo de Neuschwanstein es un lugar localizable desde un punto de vista
geografico y, por tanto, el signo «NEUSCHWANSTEIN» podria indicar la procedencia geografica en
el sentido del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009, dado que alli se
comercializan los productos y servicios amparados por la marca controvertida.

23. La EUIPO vy el Estado Libre de Baviera suscriben el andlisis realizado por el Tribunal General en el
apartado 27 de la sentencia recurrida.

24. Segun la EUIPO, de los autos no se desprende que la marca controvertida se utilizase para
comercializar articulos de recuerdo especificos o para proponer servicios particulares, de modo que el
publico pertinente podria pensar que se trataba de una indicacién de la procedencia geografica. Aduce
que los productos y servicios amparados por la marca controvertida estin destinados al consumo
corriente, no presentan unas caracteristicas especificas y tnicamente pueden ser articulos de recuerdo
si se les anade el signo «xNEUSCHWANSTEIN».

25. El Estado Libre de Baviera considera que el articulo 7, apartado 1, letra c¢) del Reglamento
n.’ 207/2009 sélo puede servir de fundamento para excluir el registro como marca de la Unién de
Europea de los nombres de objetos que se pueden localizar desde un punto de vista geogréfico
cuando el signo de que se trate presente un cardcter objetivamente descriptivo en relacién con los
productos o servicios objeto de la solicitud, situacién que no es la de los productos y servicios
incluidos en la marca controvertida.

26. En efecto, segtin el Estado Libre de Baviera, los sentimientos agradables o las evocaciones positivas
que la marca controvertida podria suscitar en el ptublico pertinente y el lugar de comercializacién de
los productos o servicios cubiertos por ella no bastan para considerar que el signo
«NEUSCHWANSTEIN» constituya una indicacién de la procedencia geografica en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.® 207/2009.

2. Apreciacion

27. El articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.® 207/2009 impide el registro de marcas de la
Unién Europea que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar, en particular, la procedencia geografica del producto o de la
prestacion del servicio para los que se solicita el registro.

28. Segun reiterada jurisprudencia, «de este modo, el articulo [7], apartado 1, letra c), [del Reglamento
n.° 207/2009] persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones
descriptivas de las categorias de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser
libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gréaficas.
Esta disposiciéon impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola
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empresa debido a su registro como marca».’

29. Por lo que respecta, en particular, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la
procedencia geografica, especialmente los nombres geograficos, el Tribunal de Justicia ha sefialado que
«existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no
s6lo para revelar, llegado el caso, la calidad y demds propiedades de las categorias de productos
consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores,
por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos».®

30. Teniendo en cuenta esta consideracion de interés general, el Tribunal de Justicia ha declarado que
se debe comprobar si un nombre geografico designa un lugar que presente, actual o potencialmente,
para las partes interesadas, un vinculo con la categoria de productos considerada y, en tal caso, si
deberia denegarse el registro como marca de la Unién Europea de dicho nombre.*

31. En efecto, la exigencia de que exista o pueda establecerse un vinculo similar entre el producto o el
servicio considerados y el nombre geogréfico resulta del mismo concepto de «procedencia geografica».
En este sentido, para denegar el registro como marca de la Unién Europea de un nombre geografico, es
preciso que dicho nombre pueda designar una procedencia, es decir, la existencia de un vinculo entre
el producto o servicio y el nombre geografico,” dado que un nombre geogréfico por si solo no
demuestra automadticamente tal procedencia. Segin el ejemplo, muy ilustrativo, presentado por el
Abogado General Cosmas, nadie piensa que las plumas estilogrificas «Montblanc» proceden de ese
monte.°

32. Ahora bien, como ha sefialado el Tribunal de Justicia, la existencia de este vinculo entre un
producto y un lugar geografico no depende tunicamente del lugar en el que el producto ha sido
fabricado o podria serlo, sino que también puede estar condicionada por otros elementos de conexion,
tales como el lugar donde dicho producto ha sido concebido y disefiado.’

33. A este respecto, el Tribunal General declaro, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, que el
castillo de Neuschwanstein no es tanto un lugar geografico como un lugar museistico, cuya funcion
principal consiste en la conservacién del patrimonio y no en la fabricacién o comercializacién de
articulos de recuerdo ni en la prestacién de servicios. Ademas, segin el Tribunal General, el castillo
de Neuschwanstein no es conocido por sus articulos de recuerdo, que no se fabrican alli y inicamente
se comercializan en dicho lugar con fines turisticos. Por consiguiente, el Tribunal General concluyé
que el signo «NEUSCHWANSTEIN» no puede considerarse indicativo de la procedencia geografica
en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.® 207/2009.

34. Es cierto que, en este punto de su sentencia, el Tribunal General realiz6 una serie de
consideraciones facticas que tGnicamente pueden recurrirse en casacion en caso de desnaturalizacidon
de los hechos, que no ha sido alegada por BSGE.

2 Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 25. En este sentido, véanse asimismo
las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206), apartado 73; de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01,
EU:C:2003:244), apartado 52; de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:579), apartado 31; de 12 de febrero de 2004,
Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86), apartado 54; de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI
(C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 37; de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI (C-126/13 P, no publicada, EU:C:2014:2065), apartado 19, y de
6 de julio de 2017, Moreno Marin y otros (C-139/16, EU:C:2017:518), apartado 23.

3 Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 26.

4 Véase la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartados 31 a 33 y 37.

5 En este sentido, véanse la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 33, y las
conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97,
EU:C:1998:198), puntos 35 a 37.

6 Véanse las conclusiones de la Abogado General Comas presentadas en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97,
EU:C:1998:198), punto 35.

7 Véase la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartados 36 y 37.
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35. No obstante, la calificacion juridica de algunos hechos, en particular la designaciéon de la
procedencia geografica mediante el signo «NEUSCHWANSTEIN», puede ser objeto de examen en el
marco del presente recurso de casacion.

36. En mi opinidn, la cuestiéon de si, como sostiene BSGE, el castillo de Neuschwanstein constituye un
lugar geografico o es tan conocido que, para el puablico pertinente, el nombre de «Neuschwanstein»
prevalece sobre el nombre del lugar donde se ubica el castillo (a saber, el municipio de Schwangau)
no es determinante. Por el contrario, lo que importa es que los signos o indicaciones que componen
la marca de la Unién puedan servir como base para designar la procedencia geografica de los
productos o servicios amparados por ella.

37. Esta es precisamente la razon por la que BSGE reprocha al Tribunal General no haber considerado
el lugar de comercializaciéon de los articulos de recuerdo como un elemento de conexién que podria
servir como vinculo entre tales articulos y el signo «NEUSCHWANSTEIN» vy, en consecuencia, como
una indicacién de la procedencia geografica en el sentido del apartado 36 de la sentencia de 4 de mayo
de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230).

38. No estoy de acuerdo con esta postura, por las razones que expongo a continuacion.

39. Como punto de partida, es preciso sefnalar que, desde un punto de vista juridico, los productos
protegidos por la marca controvertida no se extienden a los articulos de recuerdo, sino que se limitan
a los comprendidos en las clases que se senalan en el apartado 3 de la sentencia recurrida, tales como,
por ejemplo, camisetas, cuchillos, tenedores, platos, teteras, etc. En efecto, en virtud del Arreglo de
Niza, no existe una clase titulada «articulos de recuerdo» puesto que, si existiera, seria tan
heterogénea que no podria designar una categoria especifica de productos. Ademds, en tanto que
objetos que recuerdan a una persona, un lugar o un acontecimiento, se trata de articulos que evocan
emociones. Pues bien, las emociones humanas no pueden disfrutar de la proteccién de una marca de
la Unién Europea, dado que no constituyen productos o servicios en el sentido del articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n.° 207/2009. Por este motivo, al contrario de lo que alega BSGE,
el presente recurso de casacion no versa sobre la procedencia geografica de articulos de recuerdo, sino
de productos de consumo corriente.

40. En lo que respecta al lugar de comercializacién como elemento de conexién de un producto a un
lugar geogréfico, del tenor del apartado 36 de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing
Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), se deduce que el Tribunal de Justicia no ha limitado
los elementos de conexién al lugar de fabricacion de los productos en cuestion: «no puede excluirse
que el vinculo entre la categoria de productos y el lugar geografico dependa de otros elementos de
conexion, por ejemplo el hecho de que el producto haya sido concebido y disenado en el lugar
geografico de que se trate».

41. No obstante, esto no implica necesariamente que el lugar de comercializacién pueda constituir un
elemento de conexién entre el producto o el servicio y el lugar de que se trate, tampoco en el caso de
los articulos de recuerdo. Como reconoce BSGE en el apartado 28 de su recurso de casacidén, es
posible, en efecto, que un articulo de recuerdo con la marca controvertida se venda fuera de los
alrededores del castillo de Neuschwanstein. La propia existencia de esta posibilidad refuerza la
alegacion segun la cual el lugar de comercializacién de un articulo que tenga la marca controvertida
no constituye necesariamente un elemento de conexién de dicho articulo al castillo de
Neuschwanstein.
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42. Por ultimo, el lugar de comercializacién como tal no sirve para demostrar la procedencia
geografica, puesto que el lugar de venta de un producto no describe sus propiedades, cualidades u otras
caracteristicas® y, en consecuencia, el publico pertinente no puede asociar a un producto propiedades,
cualidades u otras caracteristicas porque dicho producto sea adquirido en un lugar geografico
determinado. Por el contrario, el publico pertinente puede establecer dicho vinculo entre un producto
y el lugar geogréfico de su fabricacién o concepcién y disefio basdndose en que el producto presentard
propiedades, cualidades u otras caracteristicas (en particular, una técnica, tradicién o artesania) por
haber sido fabricado o concebido y disefiado en un lugar geografico concreto. Por ejemplo, el piblico
pertinente asocia determinadas cualidades a la porcelana de Limoges, de suerte que, en lo que
respecta a articulos de porcelana, el signo «Limoges» describe la procedencia geografica.

43. En el litigio principal, BSGE no alega que el publico pertinente asocie o pueda asociar
determinadas propiedades, cualidades u otras caracteristicas a los productos y servicios amparados por
la marca controvertida debido a que se comercializan en el castillo de Neuschwanstein. En efecto,
como senal6 el Tribunal General en el apartado 27 de la sentencia recurrida, «el castillo de
Neuschwanstein no es famoso ni por los articulos de recuerdo que vende ni por los servicios que
ofrece».

44. Por estos motivos, considero que al declarar en el apartado 27 de la sentencia recurrida que la
marca controvertida no es indicativa de la procedencia geografica de los productos y servicios
amparados por ella, el Tribunal General no incurrié6 en error de Derecho en su interpretacién y
aplicacion del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.” 207/2009. En consecuencia, debe
desestimarse la segunda parte del primer motivo.

B. Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la infraccion del articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n.’ 207/2009

1. Alegaciones de las partes

45. Mediante la primera parte del segundo motivo, BSGE alega, en esencia, que al declarar en los
apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida que la marca controvertida tiene caracter distintivo, el
Tribunal General infringié el articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.® 207/2009, dado que la
mera aposicion del signo «NEUSCHWANSTEIN» en los articulos de recuerdo no bastaria para
distinguir los productos y los servicios cubiertos por la marca controvertida de los vendidos y
entregados en los alrededores del castillo de Neuschwanstein.

46. Ademas, BSGE aduce que el Tribunal General aplicé un razonamiento circular al afirmar, en el
apartado 41 de la sentencia recurrida, que el signo «xNEUSCHWANSTEIN» no sélo designa el castillo
en calidad de lugar museistico, sino también la propia marca controvertida. Ocurre lo mismo con el
apartado 42 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declar6 que la marca controvertida
permitia, bajo su insignia, comercializar productos y prestar servicios cuya calidad podria controlar el
Estado libre de Baviera, pese a que la calidad no constituye un indicador del carédcter distintivo del
signo «NEUSCHWANSTEIN», sino que es la consecuencia del registro como marca de la Unién
Europea de dicho signo. En consecuencia, el Tribunal General anticip6 la decisién sobre si dicho
signo podria constituir una marca de la Unién Europea o no.

8 Véase la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 50.
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47. La EUIPO vy el Estado Libre de Baviera consideran que la primera parte del segundo motivo es
inadmisible dado que no plantea una cuestién de Derecho y trata de obtener una nueva apreciacion
del Tribunal de Justicia sobre el caracter distintivo del signo «NEUSCHWANSTEIN». La EUIPO pone
de relieve que, en el mundo de los negocios, es habitual que los museos, empresas explotadoras de los
lugares culturales o sitios turisticos o culturales comercialicen productos con sus nombres respectivos,
que se utilizan como marcas.

48. Con caracter subsidiario, el Estado Libre de Baviera alega que la primera parte del segundo motivo
es infundada. En efecto, en su opinién, el Tribunal General comprobé que las partes interesadas estan
familiarizadas con el hecho de que las atracciones turisticas y los museos son empresas que no sélo
prestan servicios de entretenimiento cultural, sino que, en la actualidad, también fabrican y
comercializan productos con el nombre del lugar donde estan establecidas, al objeto de completar su
prestaciéon principal. El Tribunal General senalé asimismo acertadamente en el apartado 43 de la
sentencia recurrida que el publico pertinente no percibe la marca controvertida Gnicamente como una
referencia al castillo, sino al menos también como «una indicacién del origen comercial».

2. Apreciacion

a) Sobre la admisibilidad

49. Al igual que la EUIPO vy el Estado Libre de Baviera, considero que, en la medida en que BSGE
critica al Tribunal General no haber motivado el caracter distintivo del signo «NEUSCHWANSTEIN»
al afirmar que éste no sé6lo designa el castillo, en calidad de lugar museistico, sino también la propia
marca controvertida, estd tratando de obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciaciéon sobre
dicho signo que, en su opinidn, carece de caricter distintivo y inicamente debe ser percibido por el
publico pertinente como una referencia al castillo. Como se desprende de reiterada jurisprudencia del
Tribunal de Justicia,” este tipo de argumentacién no puede ser objeto de un recurso de casacion, salvo
en el caso de desnaturalizacion de los hechos y los medios de prueba, que no ha sido alegada en el
presente asunto.

50. Por el contrario, en la medida en que BSGE reprocha al Tribunal General no haber motivado
suficientemente su apreciacion de que la marca controvertida tiene cardcter distintivo, plantea una
cuestion de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casacion. ™

b) Sobre el fondo

51. Segun reiterada jurisprudencia, la motivacién de una sentencia debe mostrar de manera clara e
inequivoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las
razones de la decisién adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. !

52. A mi juicio, los apartados 41 a 43 de la sentencia recurrida no adolecen de falta de motivacién, por
los motivos que se exponen a continuacion.

9 Véanse la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisién (C-352/98 P, EU:C:2000:361), apartado 35, y los autos de
26 de septiembre de 1994, X/Comisiéon (C-26/94 P, EU:C:1994:346), apartado 13, y de 9 de marzo de 2012, Atlas Transport/OAMI
(C-406/11 P, no publicado, EU:C:2012:136), apartado 32.

10 Sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), apartado 63 y jurisprudencia citada.

11 Véanse las sentencias de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisién (C-280/08 P, EU:C:2010:603), apartado 136, y de 24 de enero de
2013, 3F/Comisién (C-646/11 P, no publicada, EU:C:2013:36), apartado 63.

8 ECLL:EU:C:2018:3
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53. El apartado 41 de la sentencia recurrida sefiala, en esencia, que los productos y servicios objeto de
la marca controvertida son productos de consumo corriente y servicios de la vida cotidiana, que se
diferencian de los articulos de recuerdo y de otros servicios relativos a una actividad turistica
Unicamente por su nombre, en la medida en que éste no sélo designa el castillo en calidad de lugar
museistico, sino también la propia marca controvertida. En lo tocante a los productos y servicios
amparados por dicha marca, el Tribunal General consideré que los productos controvertidos no se
fabricaban en el castillo de Neuschwanstein, sino que Unicamente se comercializaban en él, y que no
todos los servicios controvertidos se ofrecian in situ.

54. La descripcién de los productos y servicios en cuestion como productos y servicios destinados al
consumo corriente y a las actividades diarias que se diferencian de otros productos (articulos de
recuerdo) y servicios relativos a una actividad turistica Gnicamente por su nombre constituye una
constataciéon factica que BSGE sélo puede impugnar en casacién en caso de desnaturalizacion,
cuestion que no ha alegado. Sucede lo mismo con la constatacién, por un lado, de que los productos
objeto de la marca controvertida no se fabricaban en el castillo de Neuschwanstein, aunque si se
comercializaban en él, y, por otro lado, de que no todos los servicios amparados por la marca
controvertida se ofrecian in situ.

55. Al contrario de lo que alega BSGE, el razonamiento del Tribunal General segtin el cual el signo
«NEUSCHWANSTEIN» es al mismo tiempo la marca controvertida y el nombre del castillo en el que
se comercializan los productos y servicios cubiertos por ella no es circular.

56. En efecto, si, como sucede en el presente asunto, el signo «xNEUSCHWANSTEIN» no describe la
procedencia geografica de los productos y servicios protegidos por dicho signo, no existe ningin
elemento que, a primera vista, impida al Estado Libre de Baviera registrar como marca de la Unién
Europea el nombre del lugar museistico del que es propietario. En este caso, es normal que el nombre
de dicho lugar y la marca sean idénticos.

57. A continuacién, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General sefial6 que el
signo «NEUSCHWANSTEIN» no describia los productos y servicios cubiertos por la marca
controvertida al considerar que era la mera colocacién de dicha marca en los productos y servicios en
cuestion lo que permitia diferenciarlos de los productos y servicios de otras empresas.

58. En primer lugar, como ya he indicado en el punto 39 de las presentes conclusiones, el Arreglo de
Niza no incluye ninguna clase de productos o servicios denominados «articulos de recuerdo». Por
tanto, el Tribunal General actué correctamente al examinar la cuestion de si el signo
«NEUSCHWANSTEIN» describia productos y servicios destinados al consumo corriente y las
actividades diarias y no articulos de recuerdo.

59. Segun jurisprudencia reiterada, una marca de la Unién Europea no puede ser descriptiva pero debe
ser «apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras
empresas».

60. El Tribunal General sefialé6 correctamente que, al tratarse de un nombre imaginario que significa
«nueva piedra del cisne», el signo «NEUSCHWANSTEIN» no puede describir productos y servicios
amparados por la marca controvertida porque no describe sus caracteristicas, como es el caso, por
ejemplo, del signo denominativo «ecoDoor» relativo a los productos que son energéticamente
eficientes. **

12 Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 46. En este sentido, véanse asimismo
las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), apartado 35; de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01,
EU:C:2003:206), apartado 40, y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 62.

13 Véase la sentencia de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI (C-126/13 P, no publicada, EU:C:2014:2065), apartados 24 a 27.
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61. En el litigio principal, la tinica conexién que, en opinién de BSGE, podria existir entre el signo
«NEUSCHWANSTEIN» y los productos y servicios protegidos por la marca controvertida es su lugar
de comercializacion en los alrededores del castillo homdénimo. Ahora bien, como ya se ha explicado en
el punto 42 de las presentes conclusiones, el lugar de comercializacién no es una caracteristica de los
productos y servicios objeto de la marca controvertida.*

62. Por tanto, es posible seguir el razonamiento del Tribunal General segin el cual es la mera
aposiciéon del signo no descriptivo «NEUSCHWANSTEIN» (que carece, en opiniéon de las partes
interesadas, de cualquier vinculo con los productos y servicios en cuestion, con la salvedad de su lugar
de comercializacién en el castillo homénimo) la que permite al publico pertinente diferenciarlos de los
productos y servicios de otras empresas.

63. En el apartado 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestim¢ las alegaciones de BSGE
y de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO segtn las cuales el signo «NEUSCHWANSTEIN»
constitufa un medio publicitario o un eslogan. Por el contrario, constaté que permitia al publico
pertinente distinguir el origen comercial de los productos y servicios amparados por la marca
controvertida, asi como relacionarlos con una visita al castillo. En efecto, esta doble funcién es la
consecuencia inevitable de la decisién, por parte del propietario de un lugar museistico, de registrar
como marca de la Unién Europea el nombre de éste, algo perfectamente legitimo. A este respecto, el
Tribunal General hizo hincapié en el caracter distintivo del signo «NEUSCHWANSTEIN», en la
medida en que permitia al publico pertinente asociar los productos y servicios protegidos por la
marca controvertida al Estado Libre de Baviera.

64. Por estos motivos, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.

VI. Conclusion

65. Por los motivos expuestos, y sin perjuicio del examen de los otros motivos de recurso, propongo al
Tribunal de Justicia que desestime la segunda parte del primer motivo y la primera parte del segundo
motivo de casacion.

14 Conviene recordar el solapamiento existente entre el &mbito de aplicacién del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.® 207/2009
en el sentido de que un signo descriptivo no puede ser distintivo. Véanse las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland
(C-363/99, EU:C:2004:86), apartados 67, 85 y 86, y de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P,
EU:C:2011:139), apartados 46 y 47.

10 ECLL:EU:C:2018:3



	Conclusiones del Abogado General
	I. Introducción
	II. Antecedentes del litigio
	III. Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
	IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
	V. Sobre el recurso de casación
	A. Sobre la segunda parte del primer motivo relativa a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009
	1. Alegaciones de las partes
	2. Apreciación

	B. Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009
	1. Alegaciones de las partes
	2. Apreciación
	a) Sobre la admisibilidad
	b) Sobre el fondo



	VI. Conclusión


