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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 4 de marzo de 2020*

«Recurso de casaciéon — Marca de la Unién Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 —
Marcas denominativas y figurativas “BURLINGTON” — Oposicion del titular de marcas denominativas
y figurativas anteriores “BURLINGTON” y “BURLINGTON ARCADE” — Articulo 8, apartado 1,
letra b) — Riesgo de confusién — Arreglo de Niza — Clase 35 — Concepto de “servicios de venta al
por menor” — Articulo 8, apartado 4 — Usurpaciéon — Articulo 8, apartado 5 — Renombre —
Criterios de apreciacion — Similitud entre los productos y servicios — Desestimacién de la oposicién»

En los asuntos acumulados C-155/18 P a C-158/18 P,

que tienen por objeto cuatro recursos de casacién interpuestos, con arreglo al articulo 56 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 22 de febrero de 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, con domicilio social en Saint-Hélier (Jersey), representada por el
Sr. A. Norris, Barrister,

recurrente en los asuntos C-155/18 P a C-158/18 P,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Uniéon Europea (EUIPO), representada por los
Sres. M. Fischer y D. Botis, en calidad de agentes,

parte recurrida en primera instancia,

Burlington Fashion GmbH, con domicilio social en Schmallenberg (Alemania), representada por la
Sra. A. Parr, Rechtsanwiltin,

parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y D. Svéby, la Sra. K. Jiirimie
(Ponente) y el Sr. N. Picarra, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Hogan;
Secretario: Sr. M. Longar, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de abril de 2019;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 26 de junio de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.
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dicta la siguiente

Sentencia

Mediante sus recursos de casacion, Tulliallan Burlington Ltd solicita la anulacién de las sentencias del
Tribunal General de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion
(Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872); de
6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16,
no publicada, EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870) (en lo sucesivo,
conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las que dicho Tribunal desestimé los recursos de la
recurrente por los que se solicitaba la anulacién de cuatro resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos
R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 y R 1635/2013-4; en lo sucesivo, conjuntamente,
«resoluciones controvertidas»), sobre sendos procedimientos de oposiciéon seguidos entre Tulliallan
Burlington y Burlington Fashion GmbH.

Marco juridico

El Reglamento (CE) n.° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
(DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (CE) n.° 1891/2006 del Consejo, de
18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento n.® 40/94»).

El Reglamento n.” 40/94 fue derogado y 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), que entré en vigor
el 13 de abril de 2009. El Reglamento n.” 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entrd
en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.° 207/2009, en la redaccién entonces vigente, fue
derogado y sustituido con efectos a 1 de octubre de 2017 por el Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea (DO
2017, L 154, p. 1).

Habida cuenta de las fechas de presentacién de las solicitudes de registro de marca, en este caso el
19 de agosto de 2008 para los registros n.” 982020 y 982021, el 2 de abril de 2009 para el registro
n.” 1007952 y el 8 de septiembre de 2009 para el registro n.” 1017273, que son determinantes para la
identificaciéon del Derecho sustantivo aplicable, el presente litigio se rige, por un lado, por las
disposiciones procedimentales del Reglamento n.° 207/2009 y, por otro, por las disposiciones
sustantivas del Reglamento n.° 40/94 para los registros n.” 982020, 982021 y 1007952 y por las
disposiciones sustantivas del Reglamento n.° 207/2009 para el registro n.° 1017273. Las disposiciones
sustantivas de los dos Reglamentos relevantes a efectos del presente litigio son, en esencia, idénticas.

El articulo 8 del Reglamento n.® 40/94, titulado «Motivos de denegacién relativos», cuyas disposiciones
se reprodujeron en el articulo 8 del Reglamento n.” 207/2009, establecia lo siguiente:

«1. Mediando oposicion del titular de una marca anterior, se denegard el registro de la marca:

[...]
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b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos
o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusién por parte del publico en el
territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusién incluye el riesgo de
asociaciéon con la marca anterior.

[...]

4 Mediando oposicion del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el trafico
econdmico de alcance no tnicamente local, se denegara el registro de la marca solicitada si, y en la
medida en que, con arreglo a la legislaciéon comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule
dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentacién
de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilizacién de una marca posterior.

5. Ademas, mediando oposicién del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se
denegara el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya
registrado la marca anterior, si, tratindose de una marca comunitaria anterior, esta fuera
notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratindose 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 fuere perjudicial para los mismos.»

De acuerdo con el articulo 43, apartados 1 a 3, del Reglamento n.° 40/94, titulado «Examen de la
oposicion», cuyas disposiciones se reprodujeron en el articulo 42 del Reglamento n.° 207/2009:

«1. En el curso del examen de la oposicion, la Oficina invitard a las partes, tantas veces como sea
necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las
comunicaciones de las demds partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado
oposicion presentara la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la publicacion de la
solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la
Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la
oposicién, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la
marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco afnos. A falta de dicha prueba, se
desestimara la oposicion. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de
los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerara registrada, a los
fines del examen de la oposicion, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicard a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del

apartado 2 del articulo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en
el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»
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Articulo 44 del Reglamento n.° 40/94, titulado «Retirada, limitaciéon y modificaciéon de la solicitud»,
cuyas disposiciones se reprodujeron en el articulo 43 del Reglamento n.° 207/2009, establecia lo
siguiente:

«1. El solicitante podra en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de
los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la
limitacion se publicaran también.

2 Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria solo podrda ser modificada, a instancia del
solicitante, para rectificar el nombre y la direccion del solicitante, faltas de expresién o de
transcripcion o errores manifiestos, siempre que tal rectificaciéon no afecte sustancialmente a la marca
ni amplie la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representaciéon de la
marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicaciéon de la
solicitud, esta se publicara tal como quede una vez modificada.»

El articulo 63 del Reglamento n.® 207/2009, que figura en su titulo VII, titulado «Procedimiento de
recurso», establece lo siguiente en su apartado 2:

«Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitard a las partes, cuantas veces sea necesario, a
que le presenten, en un plazo que ella misma les fijard, sus observaciones sobre las notificaciones que
les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.»

Segun el articulo 75 del Reglamento n.° 207/2009:

«Las resoluciones de la [EUIPO] se motivaran. Solamente podran fundarse en motivos respecto de los
cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

Con arreglo al articulo 76 del mismo Reglamento:

«1. En el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederd al examen de oficio de los hechos; sin
embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegacién relativos de registro, el examen se
limitard a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2 La [EUIPO] podra no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas
que no hubieren presentado dentro de plazo.»

El articulo 151, apartados 1 y 2, de ese mismo Reglamento dispone lo siguiente:

«1. Los registros internacionales que designen a la [Unién Europea] produciran, a partir de la fecha de
registro a que se refiere el articulo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior
designacién de la [Unién] dispuesta en el articulo 3 ter, apartado 2, de dicho Protocolo, el mismo
efecto que las solicitudes de [marca de la Unidn].

2 En caso de que no se haya notificado denegacién alguna de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid o de que dicha denegacién se haya retirado, el
registro internacional de una marca que designe a la [Unién] producird, a partir de la fecha
contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como [marca de la
Unioén]».

El articulo 156, apartados 1 a 3, de ese mismo Reglamento establece lo siguiente:

«1. Los registros internacionales que designen a la [Unidn] estaran sujetos a oposicion de la misma
forma que las solicitudes de [marca de la Union] publicadas.
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2. El escrito de oposicion se presentard dentro de un plazo de tres meses que empezard a contar a los
seis meses de la fecha de la publicaciéon efectuada con arreglo a lo establecido en el articulo 152,
apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposicidn, la oposicién no se considerara
debidamente presentada.

3. La denegacién de proteccién sustituird a la denegaciéon de una solicitud de [marca de la Unién]».

La regla 19 del Reglamento (CE) n.’ 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995, por el que se
establecen normas de ejecucion del Reglamento n.” 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), titulada «Justificacién
de la oposicién», en la redaccién que le dio el Reglamento (CE) n.° 1041/2005 de la Comisién, de
29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4), establece lo siguiente en su apartado 1:

«La [EUIPO] ofrecerd a la parte que presente oposicién la oportunidad de presentar los hechos,
pruebas y alegaciones que justifiquen su oposicion o de completar cualquier hecho, prueba o
alegacién que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por
ella especificado [...]».

A tenor de la regla 50, apartado 1, de ese mismo Reglamento:

«Salvo disposicién en contrario, se aplicardan mutatis mutandis a los procedimientos de recurso las
disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolucién
impugnada.

[...]

Cuando el recurso esté dirigido contra la resoluciéon de una divisién de oposicion, la Sala de Recurso se
limitard a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o
especificados por la divisiéon de oposicion de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a
menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales
de conformidad con el articulo [76, apartado 2, del Reglamento n.® 207/2009]».

El 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»), se celebré tomando como base el articulo 19 del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, hecho en Paris el 20 de marzo de 1883, revisada en tltimo lugar en Estocolmo el
14 de julio de 1967 y enmendada el 28 de septiembre de 1979 (Recopilacion de Tratados de las
Naciones Unidas, vol. 828, n.° 11851, p. 305), que reserva a los paises de la Unién el derecho a
concertar separadamente entre si acuerdos particulares para la proteccion de la propiedad industrial.
La clasificacién que establece titula la clase 35, referida a servicios, de la manera siguiente:
«Publicidad; gestiéon de negocios comerciales; administracién comercial; trabajos de oficina.»

La nota explicativa de esa clase precisa lo siguiente:

«La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo
objetivo primordial es prestar asistencia en:

1) la explotacién o direccién de una empresa comercial, o

2) la direcciéon de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial,
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asi como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en
publicar, en cualquier medio de difusién, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con
todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

— El agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte),
para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser
prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automaticos, catdlogos de venta
por correspondencia o medios de comunicacion electrénicos, por ejemplo, sitios web o programas
de televenta.

— Los servicios que comprenden el registro, transcripcién, composicién, compilacién o
sistematizaciéon de comunicaciones escritas y grabaciones, asi como la compilacién de datos
matematicos o estadisticos.

— Los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribucién directa o por correo

de folletos y la distribucion de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con
otros servicios, tales como los relacionados con préstamos bancarios o publicidad radiofénica.

[...]»
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Antecedentes de los litigios y resoluciones controvertidas

18 Los antecedentes de los litigios, tal como resultan de las sentencias recurridas, pueden resumirse del
modo siguiente:

19 Los dias 20 de noviembre de 2008, 13 de agosto de 2009 y 12 de noviembre de 2009, Burlington
Fashion, parte coadyuvante ante el Tribunal General, presenté sendas solicitudes de proteccién en la

Unién de los registros internacionales siguientes:

— Registro internacional n.° 1017273, que designa a la Unién y confiere proteccién a la marca
figurativa que se representa a continuacion:

% Burlington

— Registro internacional n.° 1007952, que designa a la Unién y confiere proteccién a la marca
figurativa que se representa a continuacién:

— Registro internacional n.” 982021, que designa a la Unién y confiere proteccién a la marca
figurativa que se representa a continuacion:

— Registro internacional n.” W982020, que designa a la Unién y confiere protecciéon a la marca
denominativa BURLINGTON.

20 Los productos para los que se solicité proteccién pertenecen a las clases 3, 14, 18 y 25, a efectos del
Arreglo de Niza, y corresponden, respectivamente, a las descripciones siguientes:

— Clase 3: «Jabones para uso cosmético, jabones para textiles, productos de perfumeria, aceites
etéreos, productos de limpieza, productos para el cuidado y la belleza de la piel, el cuero cabelludo
y el cabello; articulos de tocador comprendidos en esta clase, desodorantes para uso personal,
productos para antes y después del afeitado».
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— Clase 14: «Articulos de joyeria, bisuteria, relojes».

— Clase 18: «Cuero y cuero de imitacién, a saber, maletas, bolsas (comprendidos en esta clase);
articulos de cuero pequenios comprendidos en esta clase, en particular monederos, billeteras,
estuches para llaves; paraguas y sombrillas».

— Clase 25: «Calzado, prendas de vestir, articulos de sombrereria, cinturones (prendas de vestir)».

21 Los dias 12 de agosto de 2009, 17 de mayo de 2010 y 16 de agosto de 2010 Tulliallan Burlington
formul6 oposicion, con arreglo al articulo 41 del Reglamento n.° 207/2009, al registro de las marcas
solicitadas para los productos comprendidos en las clases 3, 14 y 18. La oposicién se basaba, en
particular, en la necesidad de proteger las marcas y los derechos anteriores que se reproducen a
continuacién y de los que Tulliallan Burlington es la titular:

— Marca denominativa BURLINGTON, registrada en el Reino Unido con el nimero 2314342 el
5 de diciembre de 2003 y debidamente renovada el 29 de octubre de 2012, para servicios de las
clases siguientes:

— Clase 35: «Alquiler y arrendamiento financiero de espacios publicitarios; organizacion de
exposiciones para fines comerciales o publicitarios; organizaciéon de ferias para fines
comerciales; servicios de publicidad y de promociéon y servicios de informacion
correspondientes; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo
a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad en una gama de
tiendas de venta al por menor de comercio no especializado».

— Clase 36: «Alquiler de tiendas y de oficinas; arrendamiento financiero o gestién de bienes
inmuebles; arrendamiento financiero de edificios o espacios en los edificios; gestién de bienes
inmuebles; servicios de informacion relativa al alquiler de tiendas y oficinas; servicios de bienes
inmuebles; inversiéon de fondos, constitucién de fondos».

— Marca denominativa BURLINGTON ARCADE, registrada en el Reino Unido con el
numero 2314343 el 7 de noviembre de 2003 y debidamente renovada el 29 de octubre de 2012,
para los mismos servicios de las clases 35 y 36, a efectos del Arreglo de Niza, y para servicios de la
clase 41 de este y que responden a la descripcién siguiente: «Servicios de entretenimiento;
organizacién de competiciones; organizacion de exposiciones; prestacién de informaciéon en
materia de recreo; representacién de especticulos; puesta a disposicién de instalaciones deportivas;
puesta a disposiciéon de musica en directo y de entretenimiento en directo; puesta a disposicion de
equipos y de instalaciones para representaciones de grupos de musica en directo; prestacién de
entretenimiento en directo; servicios de musica en directo; servicios de representaciones musicales
en directo; organizacién de especticulos en directo».
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— Marca figurativa que se reproduce a continuacidn, registrada en el Reino Unido con el
numero 2330341 el 7 de noviembre de 2003 y debidamente renovada el 25 de abril de 2013, para
los servicios mencionados anteriormente de las clases 35, 36 y 41, a efectos del Arreglo de Niza:

BU P\LIN GTON
ARCADE

— Marca figurativa de la Unién n.° 3618857, registrada el 16 de octubre de 2006, reproducida a
continuacién y limitada, a raiz del procedimiento de anulacién n.° 8715 C, a los servicios de las
clases 35, 36 y 41, a efectos del Arreglo de Niza:

BURLINGTON
ARCADE

— Clase 35: «Servicios de publicidad y promocién; recopilacién, en beneficio de terceros, de
diversos productos, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos comodamente
desde una gama de comercios minoristas de productos genéricos».

— Clase 36: «Alquiler de tiendas; arrendamiento financiero o gestion de bienes inmuebles;
arrendamiento financiero de, o de espacio entre o en el interior de, edificios; administracion de
propiedades inmobiliarias; servicios de informacion relativa al alquiler de tiendas».

— Clase 41: «Prestacién de servicios de entretenimiento; entretenimiento en directo».

Los motivos invocados en apoyo de la oposicion se basaban en el articulo 8, apartados 1, letra b), 4y 5,
del Reglamento n.® 207/2009.

Mediante resoluciones de 10 de julio, 8 de octubre, 8 de noviembre y 22 de noviembre de 2013, la
Divisiéon de Oposicién examind las oposiciones, basandose tnicamente en la marca anterior de la
Unidén n.° 3618857, las estimé para los productos impugnados de las clases 3, 14 y 18 y condené a la
coadyuvante al pago de las costas.

Los dias 20 de agosto de 2013, 3 y 11 de diciembre de 2013, y 2 de enero de 2014, Burlington Fashion
interpuso cuatro recursos ante la EUIPO, con arreglo a los articulos 58 a 64 del Reglamento
n.° 207/2009, contra las resoluciones de la Divisién de Oposicién.

Mediante las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anulé las resoluciones
de la Divisién de Oposiciéon, desestimando dichas oposiciones.

ECLIL:EU:C:2020:151 9



26

27

28

29

30

31

32

33

SENTENCIA DE 4.3.2020 — AsunTOs AcumuLAapOs C-155/18 P A C-158/18 P
TULLIALLAN BurLiNGTON / EUIPO

En las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso considerd, en esencia, en primer lugar,
por lo que respecta al articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, que el renombre de las
marcas figurativas anteriores resultaba probado en el territorio pertinente para los servicios de las
clases 35 y 36, a efectos del Arreglo de Niza, a excepcién del servicio «reagrupamiento, por cuenta de
terceros, de productos diversos, que permita a los clientes [...] adquirirlos cdmodamente en una gama
de tiendas de venta al por menor de comercio no especializado». En segundo lugar, por lo que atafie al
motivo contemplado en el articulo 8, apartado 4, del citado Reglamento, la Cuarta Sala de Recurso
considerd, en esencia, que Tulliallan Burlington no habia demostrado que se cumplieran los requisitos
necesarios para acreditar la presentacién enganosa y el perjuicio respecto del publico al que se dirigia.
En tercer lugar, en lo que concierne al motivo basado en el articulo 8, apartado 1, letra b), del citado
Reglamento, considerd, en esencia, que los productos y servicios de que se trata eran diferentes y que
se exclufa cualquier riesgo de confusién, con independencia de la similitud de las marcas en cuestion.

Procedimientos seguidos ante el Tribunal General y sentencias recurridas

Mediante cuatro demandas presentadas en la Secretaria del Tribunal General el 23 de marzo de 2016,
Tulliallan Burlington interpuso sendos recursos contra las resoluciones controvertidas.

En apoyo de su recurso, Tulliallan Burlington alegaba tres motivos basados, en esencia: el primero, en
la infraccién del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.” 207/2009, en un vicio de procedimiento y en
la infraccion de las normas de procedimiento; el segundo, en el incumplimiento de la obligacion de
motivacién, en la vulneracién del derecho a ser oido y en la infraccién del articulo 8, apartado 4, del
citado Reglamento, y, el tercero, en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), de ese
Reglamento.

Mediante las sentencias recurridas, cuyos fallo y motivacion son idénticos, el Tribunal General
desestimo la totalidad de motivos alegados por Tulliallan Burlington.

Por lo que se refiere al primer motivo, el Tribunal General sefiald, en el apartado 28 de las sentencias
recurridas, que la Cuarta Sala de Recurso habia considerado, para los servicios de venta al por menor
de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, que no se habia acreditado el renombre de las marcas
anteriores.

En el apartado 33 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideré que la interpretacion
adoptada por el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia de 7 de julio de 2005, Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, en lo sucesivo, «sentencia Praktiker», EU:C:2005:425), se
opone a la tesis, sostenida por la EUIPO, de que los servicios de una galeria comercial se limiten
esencialmente a servicios de alquiler o de gestion inmobiliaria y de que, en consecuencia, los clientes
a los que se dirigen esos servicios sean principalmente las personas interesadas en tomar en arriendo
las tiendas u oficinas que se encuentran en dicha galeria.

En el apartado 34 de las sentencias recurridas, el Tribunal General dedujo de ello que, habida cuenta
del tenor de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el concepto de «servicios de venta al por
menor», como lo interpreté el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Praktiker,
comprende también los servicios de venta prestados por una galeria comercial. El Tribunal General
concluyé en el apartado siguiente de las sentencias recurridas que la interpretaciéon estricta del
concepto de «servicios de venta al por menor» utilizada por la Cuarta Sala de Recurso era errénea y
que Tulliallan Burlington podia alegar la proteccién del renombre de las marcas anteriores para el
conjunto de servicios objeto de las marcas anteriores de dicha clase 35.

Tras recordar, en los apartados 37 a 42 de las sentencias recurridas, la jurisprudencia dictada por el

Tribunal de Justicia en materia de proteccién de marcas notorias que se establece en el articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, el Tribunal General estimé, en el apartado 43 de las
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sentencias recurridas, que en los presentes asuntos Tulliallan Burlington no habia presentado ni ante la
Cuarta Sala de Recurso ni ante el Tribunal General datos coherentes que permitieran llegar a la
conclusion de que con el uso de las marcas solicitadas se pretendia obtener una ventaja desleal del
cardacter distintivo o el renombre de las marcas anteriores. En los apartados siguientes de las sentencias
recurridas, el Tribunal General sefiala que, aunque Tulliallan Burlington habia destacado el caracter
«casi unico» de sus marcas anteriores, no habia facilitado datos especificos que pudieran corroborar
que el uso de las marcas solicitadas disminuiria el atractivo de las marcas anteriores.

En lo que atane al presunto vicio de procedimiento del que se alegaba adolecian las resoluciones
controvertidas, el Tribunal General sefiald, en el apartado 46 de las sentencias recurridas, que las
observaciones de Tulliallan Burlington habian sido debidamente tomadas en consideracién por los
6rganos de la EUIPO, por lo que desestimé la imputacién por infundada.

En relacién con el segundo motivo, el Tribunal General desestimd, en un primer momento, los
argumentos de Tulliallan Burlington sobre el incumplimiento de la obligacién de motivacién y la
vulneracion del derecho a ser oido. Concretamente, en el apartado 53 de las sentencias recurridas, el
Tribunal General consideré que Tulliallan Burlington si habia estado en condiciones de formular
observaciones en las condiciones establecidas en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.’ 207/2009.

En este sentido, el Tribunal General estimd, en esencia, en los apartados 54 y 55 de las sentencias
recurridas, que, si bien ante la Cuarta Sala de Recurso Tulliallan Burlington no habia desarrollado la
imputacién que ella misma habia invocado en el procedimiento de oposicion, es decir, la infracciéon del
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n.° 207/2009, no podia reprocharse a la Sala de Recurso que no
solicitara a las partes observaciones adicionales al respecto.

En un segundo momento, el Tribunal General, tras recordar en los apartados 56 a 58 de las sentencias
recurridas la jurisprudencia dictada en materia de los requisitos establecidos en el articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n.” 207/2009 y de carga de la prueba, declaré que Tulliallan Burlington no
habia facilitado los elementos de hecho o Derecho necesarios para probar que se cumplian
debidamente los requisitos de aplicacién de esa disposicion, ya que, ante la Cuarta Sala de Recurso,
Tulliallan Burlington se habia limitado a afirmar que mantenia las alegaciones formuladas ante la
Divisién de Oposicion.

Por consiguiente, el Tribunal General desestimé el segundo motivo, al considerar que la Cuarta Sala de
Recurso habia acertado al estimar que Tulliallan Burlington no habia probado el cumplimiento debido
de los requisitos necesarios para fundamentar las acciones por usurpacién de apelacion.

En cuanto al tercer motivo, el Tribunal General considerd, tras recordar en los apartados 66 a 68 de las
sentencias recurridas la jurisprudencia dictada en materia de riesgo de confusién, que la Cuarta Sala de
Recurso habia acertado al considerar que los productos objeto de las marcas solicitadas no eran
similares a los servicios objeto de las marcas anteriores y designados, a efectos del Arreglo de Niza,
por las clases 35 y 36. Por lo que respecta concretamente a la clase 35, el Tribunal General recordd,
en el apartado 70 de las sentencias recurridas, que el juez de la Unién ha sefialado que, en el caso del
servicio de venta al por menor, era necesario precisar concretamente los productos ofrecidos a la venta.
En ese sentido, el Tribunal General se refirié a la sentencia Praktiker (apartado 50) y a la sentencia de
24 de septiembre de 2008, Oakley/OAMI — Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399),
apartado 44.

Pues bien, segtin el Tribunal General, a falta de indicacién de los productos que pudieran venderse en
las distintas tiendas que conforman una galeria comercial como Burlington Arcade, no resultaba
posible establecer una similitud o una complementariedad entre los servicios a los que se refieren las
marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas solicitadas. Dedujo de ello, en el
apartado 72 de las sentencias recurridas, que procedia desestimar la alegacién de Tulliallan Burlington
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de que, en lo que respecta a los servicios de las galerias comerciales, no era necesario precisar los
productos de que se trataba, puesto que, con arreglo a la redacciéon de la clase 35, a efectos del
Arreglo de Niza, el concepto de «servicios de venta al por menor», tal como lo habia interpretado el
Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Praktiker, comprende los servicios de venta
prestados por galerias comerciales.

En el apartado 74 de las sentencias recurridas, el Tribunal General llegd a la conclusiéon de que no se

cumplia uno de los requisitos mencionados en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.” 207/2009 y de que, por tanto, procedia desestimar el tercer motivo y el recurso en su totalidad.

Procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
Mediante sus recursos de casacién, Tulliallan Burlington solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule las sentencias recurridas en la medida en que desestimaron los recursos que habia
interpuesto contra las resoluciones controvertidas.

— Anule las resoluciones controvertidas o, subsidiariamente, devuelva los asuntos al Tribunal General
para que este resuelva de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia.

— Condene en costas a la EUIPO vy a Burlington Fashion.

La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule las sentencias recurridas en la medida en que el Tribunal General desestimé los recursos
basados en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.” 207/2009 y en las tres marcas
britdnicas anteriores n.” 2314342, 2314343 y 2330341.

— Desestime los recursos de casacion en todo lo demas.

— Ordene que cada parte cargue con sus propias costas.

Burlington Fashion solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime los recursos de casacién en su totalidad.

— Condene a Tulliallan Burlington a cargar con las costas y los gastos causados por Burlington
Fashion ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General y en los procedimientos seguidos ante la

Cuarta Sala de Recurso.

Mediante resolucién de 12 de junio de 2018 del Presidente del Tribunal de Justicia, se procedié a la
acumulacion de los asuntos a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre los recursos de casacion

En apoyo de sus recursos, Tulliallan Burlington invoca tres motivos, idénticos para los cuatro asuntos,
basados, respectivamente: el primero, en la infraccion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n.’ 207/2009; el segundo, en la infraccién del articulo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y, el
tercero, en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

12 ECLIL:EU:C:2020:151
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Primer motivo de los recursos de casacion

Alegaciones de las partes

El primer motivo de Tulliallan Burlington se basa en la infraccién del articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n.® 207/2009, referido a las oposiciones basadas en el menoscabo del renombre de marcas
anteriores.

Ese primer motivo se divide, en esencia, en tres partes.

Mediante la primera parte del primer motivo, Tulliallan Burlington estima que, teniendo en cuenta las
pruebas referidas a la naturaleza y el alcance del mencionado renombre, el Tribunal General deberia
haber declarado, merced a una apreciacion global de los factores expuestos en la sentencia de
27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartado 42, que el publico
establecerfa un vinculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas.

De hecho, segin Tulliallan Burlington, los servicios de las galerias comerciales requieren una
interaccion con los consumidores finales de los productos que se venden en las tiendas; los minoristas
de la galeria comercial y sus productos obtienen prestigio por su asociacién con la galeria comercial
Burlington Arcade, y el consumidor asocia las marcas anteriores con el suministro de productos de lujo
como, por ejemplo, la joyeria, la marroquineria o los perfumes.

En cambio, segiin Tulliallan Burlington, en vez de constatar el vinculo existente entre las marcas
anteriores y las solicitadas, el Tribunal General analizé el perjuicio causado al caracter distintivo y la
ventaja desleal que se pretendia obtener de este.

Mediante la segunda parte del primer motivo, que se refiere a la dilucién del caracter distintivo y a la
ventaja desleal que se pretendia obtener de este, Tulliallan Burlington estima que, en los apartados 36
a 44 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideré que esa parte no habia probado dichas
diluciéon o ventaja a la luz de los criterios de la jurisprudencia citada.

Pues bien, segtin Tulliallan Burlington, el enfoque seguido por el Tribunal General en los apartados 44
y 45 de las sentencias recurridas es, sin que existiera motivo para ello, mas exigente que el que exige la
jurisprudencia: tomo6 en cuenta el renombre de las tiendas de la galeria comercial, mientras que ello no
es relevante, y, de igual modo, tuvo en cuenta que el término «Burlington» era asimismo el nombre de
otros lugares muy conocidos, sin disponer de prueba alguna del renombre de tales lugares, lo que lo
llevé a exigir un nivel de prueba que es imposible lograr. Por tanto, segin esta parte, el Tribunal
General no sigui6 el enfoque desarrollado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de
27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

Por otra parte, segin Tulliallan Burlington, el Tribunal General no tomé en consideracién las pruebas
relevantes que se le habian aportado y que también se habian presentado ante la Cuarta Sala de
Recurso, que, segin esa parte, eran suficientes a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
(sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 76
y 77, y de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI, C-383/12 P,
EU:C:2013:741, apartado 43).

Mediante la tercera parte del primer motivo, Tulliallan Burlington reitera ante el Tribunal de Justicia
uno de los motivos que habia presentado en apoyo de sus demandas de anulacién de las resoluciones
controvertidas, esto es, que la Cuarta Sala de Recurso y luego el Tribunal General no tuvieron en
cuenta las alegaciones que se le habian presentado.
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Burlington Fashion solicita la desestimacion en su totalidad del primer motivo de los recursos de
casacion.

Burlington Fashion estima, sobre las dos primeras partes del primer motivo, que Tulliallan Burlington
no ha explicado por qué existe riesgo de que se produzcan una ventaja desleal o un perjuicio en
relaciéon con productos de las clases 3, 14 y 18, a efectos del Arreglo de Niza. Afirma que, por un
lado, no podia admitirse la singularidad de las marcas anteriores, puesto que ella misma llevaba
mucho tiempo usando un signo idéntico o similar para toda una gama de productos diversos. Por otro
lado, Burlington Fashion aduce que Tulliallan Burlington tampoco ha aportado ninguna prueba del
vinculo existente entre los signos protegidos por las marcas anteriores y la galeria comercial Burlington
Arcade.

Ademas, segiin Burlington Fashion, no cabe reprochar al Tribunal General que fijara para Tulliallan
Burlington una carga de prueba mayor de la que se desprende de la jurisprudencia. Para Burlington
Fashion, el oponente debia acreditar la concurrencia de dos requisitos independientes: la difusién de
la imagen e identidad de la marca notoria en la percepcién del publico interesado y la alteracién del
comportamiento econémico de dicho publico. Sin embargo, afirma, el Tribunal General acert6 al
afirmar, en el apartado 43 de las sentencias recurridas, que Tulliallan Burlington no habia presentado
ni ante la Cuarta Sala de Recurso ni ante el propio Tribunal General pruebas suficientes de la
concurrencia de tales requisitos.

La EUIPO estima que ha de desestimarse en su totalidad el primer motivo de los recursos de casacion.

En cuanto a la primera parte del motivo, la EUIPO sostiene que el Tribunal General se remitié
expresamente a la jurisprudencia relevante en materia de existencia de vinculo entre las marcas en
pugna. Segin la EUIPO, al remitirse a la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation
(C-252/07, EU:C:2008:655), el Tribunal General considerd, en esencia, que el hecho de que una marca
anterior goce de un renombre elevado no basta para probar que con el uso de la marca solicitada se
pretenda obtener una ventaja desleal del cardcter distintivo o renombre de la marca anterior o exista
riesgo de ello, o bien que sea perjudicial para la misma o exista riesgo de ello. Segun la EUIPO, el
Tribunal General acerté al destacar que corresponde, pese a todo, al titular de la marca anterior
demostrar que el comportamiento econémico del consumidor medio de los productos o servicios
ofrecidos por el titular de dicha marca se ha modificado (o podria modificarse) como consecuencia
del uso de la marca solicitada.

En cuanto a la segunda parte del primer motivo, la EUIPO estima que el Tribunal General acerté al
declarar que Tulliallan Burlington no habia presentado pruebas suficientes del riesgo mencionado, y
que los requisitos probatorios del Tribunal General no son excesivamente elevados, ya que se ajusté a
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

Mediante la primera parte de su primer motivo, Tulliallan Burlington sostiene que, en las sentencias
recurridas, el Tribunal General no analizé si existia un vinculo entre las marcas anteriores, cuyo
renombre reconocio, y las marcas solicitadas, lo cual es, segin dicha parte, con arreglo al articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.” 207/2009, requisito necesario para que exista menoscabo de las marcas
anteriores.

Resulta oportuno senalar, en ese sentido, que el Tribunal de Justicia declaré en su sentencia de

27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartado 30 y jurisprudencia
citada, que las infracciones de marcas notorias a que se refiere el articulo 8, apartado 5, del
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mencionado Reglamento son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marcas
anteriores y las marcas posteriores, en virtud del cual el publico relevante relaciona estas marcas, es
decir, establece un vinculo entre ellas, aun cuando no las confunda.

Si no se establece dicho vinculo por parte del ptblico, el uso de la marca posterior no puede dar lugar
a la obtencién de una ventaja desleal del caricter distintivo o el renombre de la marca anterior ni
puede causarles perjuicio (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, apartado 31).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha precisado que la existencia de ese vinculo no basta, por si misma,
para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento, las cuales constituyen el requisito especifico para la proteccion de las marcas de
renombre establecida en dicho precepto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 32).

La aplicacion de esa disposicion estd supeditada a la concurrencia de tres requisitos: la existencia de un
vinculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas; la existencia de renombre en la marca
anterior invocada en la oposicién, y el riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada
se pretenda obtener una ventaja desleal del caricter distintivo o el renombre de la marca anterior o
de que dicho uso sea perjudicial para ellos. Dado que estos tres requisitos son acumulativos, la falta
de uno de los tres es suficiente para impedir la aplicacién de la disposicion.

En los presentes asuntos, el Tribunal General, al realizar su valoracién con arreglo al articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009, declard, en primer lugar, en el apartado 35 de las sentencias
recurridas, que Tulliallan Burlington podia alegar la protecciéon del renombre de las marcas anteriores
para los servicios a que se refieren los registros de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza. Luego
senald, en el apartado 36 de dichas sentencias, que la Cuarta Sala de Recurso habia considerado, en
las resoluciones controvertidas, que no existia ningin vinculo entre las marcas en pugna y que
Tulliallan Burlington no habia probado que con el uso de las marcas solicitadas se pretendiera
obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o el renombre de las marcas anteriores o que dicho
uso pudiera ser perjudicial para ellos. Ahora bien, sin entrar a valorar si existia un vinculo entre las
marcas en pugna, el Tribunal pasé directamente al andlisis del tercer requisito que se recoge en dicho
articulo, esto es, el de los distintos riesgos de menoscabo de la marca.

De hecho, tras recordar, en los apartados 37 a 42 de las sentencias recurridas, la jurisprudencia dictada
por el Tribunal de Justicia sobre el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.” 207/2009, el Tribunal
General se limito, en los apartados 43 a 45 de las mismas sentencias, a dar por buenas las resoluciones
controvertidas, al considerar, en esencia, que las pruebas aportadas por Tulliallan Burlington no eran
suficientes para demostrar que el uso de las marcas solicitadas disminuiria el atractivo de las marcas
anteriores.

Tal como se ha recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, la aplicacion del articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009 esta supeditada a la concurrencia de tres requisitos
acumulativos, de tal manera que la falta de uno de ellos es suficiente para impedir la aplicacion de
dicha disposicion.

De ello se deduce que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General estaba en condiciones de
analizar, sin incurrir en error de Derecho, en primer lugar, si, partiendo de la premisa de que los
consumidores estableceran un vinculo entre las marcas solicitadas y las marcas anteriores, existe el
riesgo de que con el uso de las primeras se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter
distintivo o el renombre de las mismas o de que dicho uso sea perjudicial para ellos. Al observar que
no existia dicho riesgo, descarté al mismo tiempo la necesidad de analizar la exactitud de la premisa
en que se basaba, esto es, la existencia de un vinculo entre las marcas anteriores y las marcas
solicitadas.
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Por tanto, ha de desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.

Mediante la segunda parte del primer motivo, Tulliallan Burlington reprocha, en esencia, al Tribunal
General haber incurrido en error de Derecho al valorar si existia el riesgo de que con el uso sin justa
causa de las marcas solicitadas se pretendiera obtener una ventaja desleal del caricter distintivo o el
renombre de las marcas anteriores o de que dicho uso fuera perjudicial para ellos, a efectos del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.® 207/2009.

Resulta oportuno recordar, a ese respecto, por un lado, que las infracciones frente a las cuales el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.° 207/2009 garantiza la citada proteccién a favor de las
marcas de renombre son: en primer lugar, el perjuicio causado al caricter distintivo de la marca
anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de la marca anterior, y, en tercer lugar, la
ventaja desleal que se pueda obtener del caracter distintivo o el renombre de dicha marca (sentencia de
27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 27).

Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable ese precepto
(sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 28).

Por otra parte, el titular de la marca anterior no estd obligado a demostrar la existencia de una
infraccién efectiva y actual contra su marca en el sentido del articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n.° 207/2009; ahora bien, si deberd probar que existen elementos que permiten apreciar un serio
riesgo de que tal infraccién se cometa en el futuro (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 38).

La existencia de una de las infracciones previstas en la citada disposiciéon o de un serio riesgo de que
tal infraccién se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los
factores relevantes del caso en cuestion, entre los que estaran en particular la intensidad del renombre
y la fuerza del caracter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud de las marcas en conflicto
y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (sentencia de
27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 68).

En lo relativo al perjuicio causado al caracter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente
«dilucién», «menoscabo» o «difuminacién», dicho perjuicio consiste en la debilitacién de la capacidad
de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que
se registrd y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la
dispersion de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del publico. Asi sucede,
en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociacién inmediata con los productos o
servicios para los que se registrd, deja de tener este efecto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 29).

El Tribunal de Justicia también ha especificado que, para probar que con el uso de la marca posterior
se causa o se podria causar perjuicio al cardcter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que,
como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificacién del
comportamiento econdémico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se
registr6 la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificaciéon se produzca en el futuro
(sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 77).

En los presentes asuntos, el Tribunal General sefald, en el apartado 43 de las sentencias recurridas,
que la recurrente no habia presentado ni ante la Sala de Recurso ni ante el propio Tribunal General
datos coherentes que permitieran llegar a la conclusiéon de que el uso de las marcas solicitadas «se
aproveche sin justa causa del cardcter distintivo o del renombre de las marcas anteriores»,
refiriéndose, asi pues, a uno solo de los tres tipos de infracciones contemplados en el articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n.® 207/2009.
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En el apartado 44 de las sentencias recurridas, el Tribunal General motivé esa afirmaciéon con el
argumento de que la recurrente no habia «facilitado datos especificos que [pudieran] corroborar el
hecho de que el uso de la marca solicitada disminuiria el atractivo de sus marcas anteriores».

Ahora bien, por un lado, la referencia ambigua del Tribunal General a una posible disminucién del
«atractivo» de las marcas anteriores no confirma con certeza que apreciara efectivamente un riesgo de
perjuicio al cardcter distintivo o renombre de las marcas anteriores, a efectos del articulo 8, apartado 5,
del Reglamento n.” 207/2009. Por otro lado, tampoco la declaracién de que no existia riesgo de
producirse tal disminucién prueba, en ningtin caso, la ausencia, a efectos de la misma disposicién, de
riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del caricter distintivo o el renombre de las marcas
anteriores.

En el apartado 45 de las sentencias recurridas, el Tribunal General afiadi6 que «el hecho de que otro
sujeto econémico pueda estar autorizado a utilizar una marca que incluye el término “burlington”,
para productos similares a los que estdn en venta en la galeria londinense de la recurrente, no afecta
en si mismo, a ojos del consumidor medio, al atractivo comercial de ese lugar».

No obstante, esa apreciacién del Tribunal General, aun si fuera exacta, no se referiria directamente a
ninguno de los tres tipos de menoscabo objeto del articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n.° 207/2009, que no tienen por objeto el «atractivo comercial» de un lugar designado por una marca
anterior, sino el riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o el renombre de dicha marca anterior o de que dicho uso sea
perjudicial para ellos.

De todos los razonamientos anteriores se desprende que el Tribunal General no valoré con arreglo a
los criterios establecidos en el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.” 207/2009 las pruebas que
Tulliallan Burlington habia presentado en apoyo del motivo de oposicién basado en dicha disposicion,
por lo que incurri6 en error de Derecho.

Por tanto, la segunda parte del primer motivo estd fundada. Por consiguiente, sin que resulte necesario
abordar la tercera parte del primer motivo, procede estimar dicho motivo.

Segundo motivo de los recursos de casacion

Alegaciones de las partes

El segundo motivo de recurso invocado en apoyo de los recursos de casacién se divide en dos partes.
La primera se basa en la vulneracién del derecho a ser oido; la segunda, en la infraccién del
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n.° 207/2009, referido a la accién por usurpacién de apelacion.

Mediante la primera parte del segundo motivo, Tulliallan Burlington sefiala que la Division de
Oposicién evalu6 la validez de las marcas solicitadas basindose tinicamente en la marca anterior de la
Unién y a la luz del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n.” 207/2009.

Pues bien, Tulliallan Burlington, que formulé asimismo motivos de oposicién basados en el articulo 8,
apartados 1 y 4, afirma que ante la Cuarta Sala de Recurso mantuvo todos sus motivos de oposicidn.
También afirma que la Sala de Recurso expresd, en su escrito de 28 de septiembre de 2015, la
intenciéon de analizar los asuntos basindose asimismo en la marca britdnica anterior n.” 2314343,
instando a las partes a presentar observaciones sobre dicha marca, pero sin mencionar los demas
motivos de control ni instarlas a presentar observaciones sobre cualquier otro motivo.
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Por tanto, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General que no reconociera que la Cuarta Sala de
Recurso deberia haber instado a las partes a presentar observaciones en relaciéon con el articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n.” 207/2009. Tulliallan Burlington aduce que, en el apartado 54 de las
sentencias recurridas, el Tribunal General afirmé que la Cuarta Sala de Recurso no tenia obligacién
de solicitar a las partes observaciones adicionales, lo cual, a juicio de esa parte, vulnera el derecho a ser
oido, salvo en caso de pronunciamiento tinicamente sobre el articulo 8, apartado 5, del Reglamento.

Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General
que declarara, en el apartado 62 de las sentencias recurridas, que esa parte no habia probado que se
cumplian los requisitos del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n.° 207/2009. Mds concretamente,
reprocha que incurriera en error en sus conclusiones, dadas las pruebas de que la Cuarta Sala de
Recurso disponia sobre el renombre de las marcas anteriores.

La EUIPO vy Burlington Fashion solicitan que se desestime el segundo motivo formulado en apoyo de
los recursos de casacion.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

Mediante la primera parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General
haber vulnerado su derecho a ser oida al no reconocer que la Cuarta Sala de Recurso deberia haber
instado a las partes a presentar observaciones en relaciéon al articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/2009, puesto que, a diferencia de la Division de Oposiciéon de la EUIPO, si tenia la intencién
de abordar esa cuestion.

A tenor del articulo 75 del Reglamento n.” 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solamente podran
fundarse en los motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposicién
formula el derecho a ser oido en los procedimientos seguidos ante la EUIPO.

Ese derecho abarca todos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho en los que se basa el
acto decisorio, pero no comprende la posicién final que adopte la Administracion (auto de
8 de septiembre de 2015, DTL Corporacion/OAMI, C-62/15 P, no publicado, EU:C:2015:568,
apartado 45). Tampoco exige que, antes de adoptar su posicién final sobre la apreciaciéon de los
elementos presentados por una parte, la Sala de Recurso de la EUIPO ofrezca a esa parte una nueva
posibilidad de expresarse en relacién con tales elementos (sentencia de 19 de enero de 2012,
OAMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, apartado 53). Por otra parte, la parte que haya
presentado por si misma los datos de hecho y medios de prueba en cuestion habra estado en plenas
condiciones, por definicion, de exponer, en el curso de dicha presentacién, la posible pertinencia que
tienen para la solucion del litigio (auto de 4 de marzo de 2010, Kaul/OAMI, C-193/09 P, no
publicado, EU:C:2010:121, apartado 66).

En los presentes asuntos, la propia Tulliallan Burlington invocd, entre sus motivos de oposicidn, el
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n.° 207/2009 y pudo presentar a este respecto las alegaciones y
pruebas que estimara pertinentes.

De hecho, en el apartado 53 de las sentencias recurridas, el Tribunal General observé que, segin los
autos, Tulliallan Burlington habia estado efectivamente en condiciones de presentar observaciones a lo
largo de todo el procedimiento seguido ante los 6rganos de la EUIPO. Tulliallan Burlington no lo niega
e incluso reconoce, en sus recursos de casacién, que, en las observaciones que presenté el
20 de febrero de 2014 ante la Cuarta Sala de Recurso, habia manifestado que mantenia todos y cada
uno de sus motivos de oposicién, incluido el basado en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n.° 207/20009.
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Ademas, tal como sefialé el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul
(C-29/05 P, EU:C:2007:162), apartado 57, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de
proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposicion tanto por lo que se refiere a los
fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho. De ello se deduce que, en los presentes
asuntos, la Sala de Recurso estaba obligada a proceder a un nuevo examen de todos los motivos de
oposicion invocados por Tulliallan Burlington, entre los que estaba el basado en el articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n.° 207/2009. Por consiguiente, ante la Sala de Recurso, esa parte podia
formular en sus observaciones cualquier otra alegacion que estimara pertinente respecto de ese
motivo de oposicion, sin necesidad de que la Sala de Recurso la instara especificamente a ello.

Por tanto, el Tribunal General acert6 al declarar que no podia reprocharse a la Cuarta Sala de Recurso
que no solicitara a las partes observaciones adicionales al respecto.

De ello se deduce que la primera parte del segundo motivo debe desestimarse por infundada.

Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General
haber incurrido en un error de apreciacién sobre las pruebas aportadas en apoyo de la oposiciéon que
formul6 basiandose en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n.° 207/20009.

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, conforme al articulo 256 TFUE, apartado 1,
parrafo segundo, y al articulo 58, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea, el recurso de casacidon se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por
tanto, el Unico competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, asi como para valorar
los elementos de prueba. La apreciacion de tales hechos y elementos de prueba no constituye, pues,
salvo en el caso de su desnaturalizacién, una cuestion de Derecho sujeta como tal al control del
Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casacién (sentencia de 13 de noviembre de 2019,
Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, no publicada, EU:C:2019:961, apartado 47).

Por otra parte, una desnaturalizacién de esta indole debe deducirse manifiestamente de los
documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciaciéon de los hechos y
de las pruebas. Corresponde al recurrente en casacién indicar de manera precisa los elementos que, en
su opinién, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de andlisis que,
en su apreciacion, han llevado a este a dicha desnaturalizacién (sentencia de 13 de noviembre de 2019,
Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, no publicada, EU:C:2019:961, apartado 48).

Tulliallan Burlington argumenta, en esencia, que, si el Tribunal General hubiese tenido en cuenta de la
forma que defiende las pruebas aportadas, deberia haber concluido que se habia acreditado la
usurpacion de apelaciéon. Ahora bien, procede observar que, con ello, Tulliallan Burlington se estd
limitando a criticar la apreciacién de hecho que se adoptd en las sentencias recurridas, sin aportar
dato alguno que pruebe que el Tribunal General desnaturalizé los hechos o pruebas pertinentes.

De ello se deduce que la segunda parte del segundo motivo debe desestimarse por inadmisible.

A la vista de lo anterior, el segundo motivo formulado en apoyo de los recursos de casacién debe
desestimarse por ser en parte infundado y en parte inadmisible.

Tercer motivo de los recursos de casacion

Alegaciones de las partes

El tercer motivo invocado en apoyo de los recursos de casacién se basa en varias infracciones del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009. Este motivo se divide en cuatro partes.
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Mediante la primera parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington alega que el Tribunal de Justicia
declaré en la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750,
apartado 48), que el requisito que resulta de la sentencia Praktiker de que los solicitantes de marcas
que designen servicios de venta al por menor deban precisar el tipo de productos a que se refieren
dichos servicios no se aplicaba a las marcas registradas antes de dicha sentencia. Sostiene ademas que
la jurisprudencia derivada de la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750), debe también aplicarse, de conformidad con el principio de seguridad juridica, a las
solicitudes de marca que estuvieran publicadas en la fecha de la sentencia Praktiker, al igual que a las
que estuvieran ya presentadas y respecto de las cuales la EUIPO no hubiera emitido solicitud de
modificacién. Asi pues, para esta parte, la sentencia Praktiker no es aplicable a ninguna de las marcas
anteriores, a diferencia de lo decidido por el Tribunal General en las sentencias recurridas.

Mediante la segunda parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington sostiene que, en cualquiera de los
casos, el Tribunal General incurrié en un error de andlisis de la sentencia Praktiker. Para esta parte, el
alcance de dicha sentencia es muy limitado, puesto que entiende que se refiere concretamente solo a
los productos objeto de los servicios de venta al por menor y no puede aplicarse a marcas que
designen servicios de galeria comercial.

Mediante la tercera parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington estima que, aun si las marcas
anteriores estin comprendidas en el dmbito de aplicaciéon de la sentencia Praktiker, el Tribunal
General erré al concluir que dicha sentencia forzosamente impedia llegar a la conclusion de que
existia similitud entre los signos. Seglin esta parte, esa sentencia no establece tal limite, ya que
simplemente da indicaciones sobre una forma de registro que facilita el andlisis de una similitud que
se preste a confusién, pero no impide que el titular de una marca anterior alegue la proteccién
establecida en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 frente a cualquier
registro posterior que sea tan similar que se preste a confusion.

Mediante la cuarta parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington afirma que, al interpretar
errobneamente la sentencia Praktiker, el Tribunal General no entré en el andlisis del riesgo de
confusién ni devolvié los asuntos a la Cuarta Sala de Recurso para que esta lo hiciera.

Burlington Fashion considera que debe desestimarse en su totalidad el tercer motivo de los recursos de
casacion.

Para Burlington Fashion, en primer lugar, a diferencia de lo afirmado por Tulliallan Burlington, los
servicios objeto de las marcas anteriores si forman parte de la categoria de «servicios de venta al por
menor» y el Tribunal General acerté al declarar que dichos servicios estaban comprendidos en esa
categoria.

En segundo lugar, la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),
no corrobora la conclusién que alcanzé el Tribunal General en el apartado 71 de las sentencias
recurridas. Entiende que, por un lado, en dicha sentencia el Tribunal de Justicia precisé que la
sentencia Praktiker solo se aplicaba a las marcas registradas antes de la fecha en que esta se dictd, lo
cual, a juicio de esa parte, no sucede con la marca anterior de la Unién. Por otro lado, aduce que, aun
cuando la sentencia Praktiker no sea de aplicacion directa a las tres marcas britanicas anteriores, en la
sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), el Tribunal de
Justicia afirmé que procedia tener en cuenta los principios de seguridad juridica y proteccién de la
confianza legitima.

La EUIPO estima que determinadas alegaciones del tercer motivo de los recursos de casacién estdn

fundadas, pero solo en relacién con las tres marcas britdnicas anteriores, y no con la marca anterior
de la Unién.
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Segun la EUIPO, el Tribunal General incurrié en error de Derecho al aplicar la sentencia Praktiker,
porque la jurisprudencia derivada de dicha sentencia no era relevante para resolver los asuntos
controvertidos respecto de las tres marcas britdnicas anteriores. En ese sentido, la EUIPO senala que,
en la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), el Tribunal de
Justicia consideré que de la sentencia Praktiker se desprende que el alcance de la proteccién de una
marca registrada antes de que se dictara dicha sentencia no puede ser afectado por la jurisprudencia
derivada de ella, puesto que la sentencia se refiere nicamente a nuevas solicitudes de registro.

Asi pues, para la EUIPO, el Tribunal de Justicia negd expresamente que la sentencia Praktiker tuviera
efecto retroactivo alguno en relacién con las marcas ya registradas antes de la fecha en que se dicté.
Esta parte afirma que, en el caso de autos, las tres marcas britdnicas anteriores se registraron durante
2003, es decir, mucho antes de que se dictara dicha sentencia el 7 de julio de 2005.

En cambio, siempre segin la EUIPO, cuando el Tribunal General concluyé en las sentencias recurridas
que los productos designados por las marcas solicitadas y los servicios de galeria comercial no eran
similares, se estaba basando en la premisa erréonea de que la jurisprudencia derivada de la sentencia
Praktiker si era de aplicacion a los presentes asuntos.

Por tanto, la EUIPO considera que el Tribunal General incurrié en error de Derecho al aplicar la
jurisprudencia derivada de esa sentencia a las tres marcas britdnicas anteriores.

Por otro lado, segiin la EUIPO, el Tribunal General pasé por alto las solicitudes de prueba del uso de
las tres marcas britianicas anteriores. La EUIPO sefiala, en un primer momento, que la Divisién de
Oposicién habia estimado las oposiciones basindose inicamente en la marca anterior de la Unién y
habia entendido que, por motivos de economia procesal, no era necesario examinar las pruebas de
uso presentadas respecto de esas tres marcas. En un segundo momento, la EUIPO observa que, sin
analizar las solicitudes de prueba de uso, la Cuarta Sala de Recurso anul6 las resoluciones de la
Divisién de Oposicidn y desestimé las oposiciones por lo que ataiie al articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n.” 207/2009, al considerar, sin mds precisiones, que los productos impugnados no
eran similares, a efectos del Arreglo de Niza, a los servicios de galeria comercial de la clase 35.

En cambio, a juicio de la EUIPO, el andlisis de las solicitudes de prueba de uso posiblemente habria
permitido determinar los productos concretos que eran objeto de los «servicios de galeria
comercial/servicios de venta al por menor» prestados por Tulliallan Burlington bajo las tres marcas
britanicas anteriores. Para la EUIPO, el alcance exacto de esas tres marcas anteriores habria podido
determinarse al poderse determinar los productos concretos a que se referian los servicios de galeria
comercial. Afirma que ello resulta tanto del articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.° 207/2009
como de la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),
apartado 50.

Segiin la EUIPO, de ello se deduce que, al no haber analizado las pruebas de uso de las tres marcas
britanicas anteriores a la vez que desestimaba los recursos basados en el articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n.° 207/2009 por considerar que los productos no eran similares, la Cuarta
Sala de Recurso incurrié en un error de Derecho en el que después caydé también el Tribunal General.
En cambio, la EUIPO estima que el Tribunal General no incurri6 en error de Derecho en relacién con
la evaluacion del riesgo de confusion respecto de la marca anterior de la Unién.

La EUIPO solicita que se desestimen las demds alegaciones.
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Apreciacion del Tribunal de Justicia

Mediante las distintas partes de su tercer motivo, que resulta oportuno analizar conjuntamente,
Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al haberse
apoyado, sin razdén, en la sentencia Praktiker para considerar, en el apartado 71 de las sentencias
recurridas, que no resultaba posible establecer una similitud o una complementariedad entre los
servicios a los que se refieren las marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas
solicitadas.

En ese sentido, procede recordar que, por lo que se refiere a los servicios de venta al por menor de la
clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo del
comercio al por menor es la venta de productos a los consumidores. Esta actividad consiste, en
particular, en la seleccién de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestaciéon de
diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor para que concluya la venta con el
comerciante (véase, en ese sentido, la sentencia Praktiker, apartado 34).

Ademas, cabe senalar que la nota explicativa de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, precisa que
dicha clase comprende en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de
productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con
comodidad. Estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores
automaticos, catdlogos de venta por correspondencia o medios de comunicacién electrénicos, tales
como sitios web o programas de televenta.

De esa nota explicativa se desprende que el concepto de «servicios de venta al por menor» hace
referencia a tres caracteristicas esenciales: que los servicios tienen por objeto la venta de productos a
consumidores; que se prestan con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos
con comodidad, y que se prestan por cuenta de terceros.

De ello se deduce que el concepto de «servicios de venta al por menor» abarca servicios dirigidos al
consumidor y que, por cuenta de los nombres comerciales que ocupan las tiendas de las galerias
comerciales, consisten en agrupar productos diversos en una gama de tiendas para que los
consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad y en ofrecer prestaciones distintas de la
propia venta con las que se pretende convencer a los consumidores para que adquieran los productos
vendidos en dichas tiendas.

De lo anterior se desprende que, tal como sefal6 acertadamente el Tribunal General en el apartado 32
de las sentencias recurridas, la interpretacién efectuada por el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de
la sentencia Praktiker no significa que los servicios prestados por las galerias comerciales o los centros
comerciales estén por definicion fuera del ambito de aplicacién del concepto de «servicios de venta al
por menor» que se define, a efectos del Arreglo de Niza, en la clase 35.

El Tribunal General senalé asimismo con acierto, en el apartado 33 de las sentencias recurridas, que la
interpretacion efectuada por el Tribunal de Justicia, en el apartado 34 de la sentencia Praktiker, se
opone a la tesis de que los servicios de una galeria comercial se limiten esencialmente a servicios de
alquiler o de gestién inmobiliaria. En efecto, el Tribunal General entiende que el concepto de
«diversos servicios», como se menciona en dicho apartado de la sentencia Praktiker, incluye
forzosamente los servicios organizados por una galeria comercial con el fin de mantener todo su
atractivo y las ventajas practicas de dicho local comercial, ya que su objetivo es permitir a los clientes
interesados por productos diversos examinar y comprar estos productos con comodidad en una gama
de tiendas.
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Por lo tanto, estaba justificado que el Tribunal General declarara, en el apartado 34 de las sentencias
recurridas, que el concepto de «servicios de venta al por menor» comprende los servicios prestados
por las galerias comerciales con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos
con comodidad, y en beneficio de los nombres comerciales que ocupen las galerias en cuestion.

En los apartados 70 y 71 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideré que, por lo que
concierne a los servicios de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el juez de la Unién ha senalado
claramente que, en el caso del servicio de venta al por menor, era necesario precisar concretamente los
productos ofrecidos a la venta. Dedujo de ello que la falta de toda indicacién concreta de los productos
que pueden venderse en las distintas tiendas que componen una galeria comercial, como puede ser
Burlington Arcade, impide cualquier asociacién entre estas y los productos de la marca solicitada, ya
que la definicion de los productos de lujo dada por Tulliallan en los presentes asuntos no es suficiente
para precisar de qué productos se trata. Por consiguiente, segin el Tribunal General, a falta de una
precision de ese tipo, no resulta posible establecer una similitud o una complementariedad entre los
servicios a los que se refieren las marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas
solicitadas.

A ese respecto, procede recordar que, cierto es, el Tribunal de Justicia ha declarado que, a los efectos
del registro de una marca de servicios prestados en el marco del comercio al por menor, no es
necesario designar concretamente el servicio o servicios para los que se solicita el registro, pero que,
sin embargo, debe exigirse al solicitante que precise los productos o tipos de productos a los que se
refieren dichos servicios (sentencia Praktiker, apartados 49 y 50).

Sin embargo, no es menos cierto, por un lado, que el Tribunal de Justicia ha precisado que el criterio
jurisprudencial seguido en la sentencia Praktiker se refiere exclusivamente a las solicitudes de registro
de marcas y no guarda relacién con la proteccién de las marcas que ya estaban registradas cuando se
dictd esa sentencia (sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750,
apartado 45). Dado que en los presentes asuntos las tres marcas britinicas anteriores de Tulliallan
Burlington, invocadas por esta parte en apoyo de su oposicién, se habian registrado antes de la fecha
en que se dicté la sentencia Praktiker, no resultaron en ningin caso afectadas por la obligacién
derivada de dicha sentencia.

Por otro lado, de los razonamientos de la sentencia Praktiker que se mencionan en el apartado 132 de
la presente sentencia no cabe deducir que, cuando una marca de servicios de venta al por menor que
hubiera sido registrada después de dictarse la sentencia Praktiker se invoque en apoyo del motivo de
oposicion contemplado en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009, dicho
motivo de oposicion pueda sin mas desestimarse invocando la falta de cualquier indicacion concreta
de los productos que pueden ser objeto de los servicios de venta al por menor a que se refiere la marca
anterior.

Lo contrario supondria excluir la posibilidad de invocar la marca anterior en oposicién para impedir el
registro de una marca idéntica o similar respecto de productos o servicios similares y, en consecuencia,
negarse a reconocer a la marca anterior su caracter distintivo, aun cuando esta marca siga registrada y
no se la haya declarado nula por uno de los motivos previstos por el Reglamento n.” 207/2009.

Ademas, tal y como sefiala en esencia la EUIPO, mediante una demanda que solicite, a efectos del
articulo 42, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009, la presentacién de la prueba del uso efectivo de
la marca anterior, es posible determinar los productos concretos para los que haya sido utilizada la
marca anterior y, por lo tanto, en virtud de la dltima frase de dicho apartado, tomar en cuenta
unicamente dichos productos a los fines del examen de la oposicién.

Asi pues, de todos los razonamientos anteriores se desprende que, al declarar, en el apartado 71 de las

sentencias recurridas, que la falta de toda indicaciéon concreta de los productos que pueden venderse
en las distintas tiendas que componen una galeria comercial como la que es objeto de las marcas
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anteriores impedia cualquier asociaciéon entre dichas tiendas y los productos de las marcas solicitadas,
el Tribunal General incurrié en error de Derecho. Por lo tanto, sin que resulte necesario abordar las
demas alegaciones de Tulliallan Burlington, procede estimar el tercer motivo de los recursos de
casacion.

Sobre los recursos de primera instancia

De conformidad con el articulo 61, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea, este podrd, en caso de anulaciéon de la sentencia del Tribunal General, resolver él mismo
definitivamente el litigio, cuando su estado asi lo permita. Asi sucede con los cuatro asuntos del caso
de autos.

Mediante el primer motivo de la demanda que presenté ante el Tribunal General, Tulliallan Burlington
reprocha, en esencia, a la Cuarta Sala de Recurso haber infringido el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n.° 207/20009.

Afirma, en concreto, que la Cuarta Sala de Recurso realizé una interpretacion errénea del concepto de
«servicios de venta al por menor», que designa a parte de los servicios de la clase 35, a efectos del
Arreglo de Niza, y respecto del que no se habia probado el renombre de las marcas anteriores.

Por otra parte, mediante el tercer motivo de esa misma demanda, Tulliallan Burlington reprocha, en
esencia, a la Cuarta Sala de Recurso haber infringido el articulo 8, apartado 1, letra b), de dicho
Reglamento, en particular al no tener en cuenta que los consumidores a los que se dirigen los
servicios de su galerfa comercial son los mismos a los que se dirigen los productos objeto de las marcas
solicitadas.

En el apartado 18 de las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso consideré que la
actividad de Tulliallan Burlington no guarda relacién con la actividad de venta al por menor y
consiste tan solo en alquilar tiendas y oficinas en su galeria comercial. Concluy6, a partir de ello, que
Tulliallan Burlington proporciona tnicamente servicios de gestion inmobiliaria a sus clientes, y no
servicios de venta al por menor.

A tal efecto, de los apartados 124 a 127 de la presente sentencia resulta que el concepto de «servicios
de venta al por menor» comprende en particular los servicios prestados por las galerias comerciales
con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos con comodidad, y en
beneficio de los nombres comerciales que ocupen las galerias en cuestion.

De ello resulta que, al adoptar una definicion restrictiva del concepto de «servicios de venta al por
menor» y no tener en cuenta que Tulliallan Burlington prestaba ese tipo de servicios, la Cuarta Sala de
Recurso, por un lado, incurri6 en error de Derecho, puesto que confiri6 un alcance demasiado
restrictivo a dicho concepto, y, por otro, no dio a los elementos facticos una calificaciéon adecuada.

Por consiguiente, procede estimar los motivos primero y tercero de los recursos de casacién y anular
las resoluciones controvertidas, sin que resulte necesario abordar los demds motivos de las demandas.

Costas
A tenor del articulo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia

decidird sobre las costas cuando el recurso de casacién sea fundado y dicho Tribunal resuelva
definitivamente el litigio.
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147 De conformidad con el articulo 138, apartado 1, de ese mismo Reglamento, que es aplicable al
procedimiento de casacién en virtud de lo establecido en su articulo 184, apartado 1, la parte que
haya visto desestimadas sus pretensiones sera condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra
parte.

148

Dado que Tulliallan Burlington solicité la condena en costas de la EUIPO y de Burlington Fashion y
que estas partes han visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarlas a cargar con sus
propias costas y, a partes iguales, con las costas causadas por Tulliallan Burlington tanto en los
procedimientos de primera instancia de los asuntos T-120/16 a T-123/16 como en los procedimientos
de casacion.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)

2)

3)

Anular las sentencias del Tribunal General de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan
Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), de
6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON
THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872), de 6 de diciembre de 2017,
Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, no publicada,
EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington
Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870).

Anular las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Union Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014-4, R 2501/2013-4,
R 2409/2013-4 y R 1635/2013-4), relativas a sendos procedimientos de oposicion seguidos
entre Tulliallan Burlington Ltd y Burlington Fashion GmbH.

Condenar a Burlington Fashion y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea
(EUIPO) a cargar, ademds de con sus propias costas, con las causadas por Tulliallan
Burlington tanto en los procedimientos de primera instancia de los asuntos T-120/16 P a
T-123/16 P como en los procedimientos de casacion, a partes iguales.

Firmas
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