SENTENCIA DE 11.7.2007 — ASUNTO T-443/05

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)
de 11 de julio de 2007 "

En el asunto T-443/05,

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

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por la Sra. J. Garcia Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que
actia como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Juan Bolafos Sabri, con domicilio en Torrellano (Alicante), representado por los
Sres. P. Lopez Ronda y G. Marin Raigal, abogados,

* Lengua de procedimiento: espaol.
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que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Primera Sala
de Recurso de la OAMI de 21 de septiembre de 2005 (asunto R 1191/2004-1), relativa
a un procedimiento de oposicion entre El Corte Inglés, S.A., y Juan Bolanos Sabri,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta ampliada),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. I. Wiszniewska-Bialecka y los Sres.
V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi y N. Wahl, Jueces;

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

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal
de Primera Instancia el 16 de diciembre de 2005;

visto el escrito de contestacion presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 24 de julio de 2006;

celebrada la vista el 10 de mayo de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 9 de noviembre de 2001, la parte interviniente present6 una solicitud de registro de
marca comunitaria ante la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas,
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Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su
version modificada.

La marca cuyo registro se solicito es el signo figurativo reproducido a continuacion,
que incluye los elementos denominativos «piraflam disefio original juan bolafios»:

Los productos para los que se solicitd el registro de la marca pertenecen a las
clases 16, 21 y 25 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»), y corresponden a
las siguientes descripciones:

— Clase 16: «Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacién; fotografias; pape-
leria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o el hogar; material para artistas;
pinceles; mdquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material
de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para emba-
laje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.»
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— Clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de
metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles);
materiales para la fabricacién de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;
vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construccién); cristaleria,
porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.»

— Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrereria.»

El 23 de septiembre de 2002, esta solicitud se publicé en el Boletin de Marcas Comu-
nitarias n° 76/2002.

El 28 de noviembre de 2002, la demandante formul6 oposicion contra el registro de
la marca solicitada. La oposicion se basaba en el registro en Espana de las siguientes
marcas denominativas PIRANHA:

— La marca n° 790520, registrada el 28 de febrero de 1978 para productos compren-
didos en la clase 25: «vestidos, con inclusion de botas, zapatos y zapatillas».

— Lamarca n® 2116007, registrada el 20 de marzo de 1998 para productos compren-
didos en la clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias
no comprendidos en otras clases; pieles, baules, maletas, paraguas, sombrillas y
bastones; fustas y guarnicioneria».

La oposicion iba dirigida contra la totalidad de los productos contemplados en la
solicitud de registro.
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Los motivos invocados en apoyo de la oposicién eran los contemplados en el articulo
8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n°® 40/94. La demandante alegé la
existencia de un riesgo de confusién debido a la similitud existente entre las marcas
en conflicto y entre los productos designados por la marca cuyo registro se solicita y
la marca anterior, y debido a la notoriedad de ésta.

El 1 de julio de 2004, la OAMI dirigié una notificacién a la demandante para que
aportase pruebas del uso de la marca anterior n° 790520. Al no haberlas recibido en
el plazo sefialado, la OAMI dict6 su resolucién basdandose tinicamente en las pruebas
de que disponia.

Mediante resolucién de 29 de octubre de 2004, la Divisién de Oposiciéon estimé
parcialmente la oposicién para los «vestidos, calzados» y la «sombrereria», incluidos
en la clase 25, y deneg¢ la solicitud de marca para dichos productos. Consider6 que
los productos objeto de la solicitud de registro comprendidos en la clase 25 y los
productos amparados por la marca anterior n° 2116007 pertenecientes a la clase 18
presentaban un cierto grado de similitud. La comparacion de los signos en conflicto
ponia de manifiesto, segin la Division de Oposicion, las evidentes similitudes
visuales y conceptuales, asi como una cierta identidad fonética. Asi pues, la Divisién
de Oposicién comprobd la existencia de un riesgo de confusion.

Ante la falta de pruebas que acreditasen la notoriedad de la marca anterior en sentido
del articulo 8, apartado 5, del Reglamento n°® 40/94, la Divisién de Oposicion deses-
timé la oposicidn en relacién con los productos comprendidos en las clases 16 y 21.

El 15 de diciembre de 2004, la parte interviniente interpuso un recurso ante la OAMI
contra la resolucion de la Division de Oposicién.
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Mediante resolucién de 21 de septiembre de 2005 (en lo sucesivo, «resolucién impug-
nada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estim6 el recurso y desestimé la
oposicion en su totalidad. Considerd que los productos objeto de controversia tenian
una naturaleza y una finalidad diferentes, que los producian fabricantes diferentes
y se vendian a través de canales de distribucion distintos. Segtn la Sala de Recurso,
no existia una relacién de competencia o de sustitucién entre dichos productos vy,
por consiguiente, no podian considerarse similares. Por otra parte, la complementa-
riedad estética entre ellos es, segiin la Sala de Recurso, un criterio demasiado subje-
tivo para ser tenido en cuenta. Dado que no concurria el requisito de similitud de
los productos, necesario para acreditar la existencia de un riesgo de confusion en el
territorio relevante, la Sala de Recurso no considerd necesario analizar la eventual
similitud o identidad de los signos en conflicto.

Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro de la marca comunitaria
PiraNAM disefio original Juan Bolafios para productos pertenecientes a la
clase 25.

— Condene en costas a la OAMI.
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La OAM]I, en sus pretensiones escritas, solicit6 al Tribunal de Primera Instancia, con
cardcter principal, que:

— Anulase la resolucién impugnada.

— Devolviese el asunto a las Salas de Recurso para que evaluasen el peso del vinculo
existente entre los productos controvertidos a la hora de apreciar el riesgo de
confusidn en el caso de autos.

— Condenase a cada parte a soportar sus propias costas.

O, subsidiariamente, que:

— Desestimase el recurso.

— Condenase en costas a la demandante.

En la vista, la OAMI indicé que sus pretensiones debian interpretarse en el sentido
de que se remitia al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia.
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En la vista, la parte interviniente solicité al Tribunal de Justicia que desestimase el
recurso.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de determinadas pretensiones de las partes

Alegaciones de las partes

La OAMI expone que la pretensiéon de la demandante de que el Tribunal de Primera
Instancia le ordene expresamente denegar la solicitud de registro de la marca comu-
nitaria PiraNAM disefio original Juan Bolafios es inadmisible. Recuerda que no
corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir 6rdenes conminatorias a la
OAM]J, sino que corresponde a ésta extraer las consecuencias del fallo y de los funda-
mentos de Derecho de las sentencias.

Por lo que respecta a sus propias pretensiones, la OAMI sefiala que nada se opone a
que se sume a una pretension de la parte demandante, o incluso se limite a remitirse
al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, si bien formulando las alega-
ciones que estime adecuadas para ilustrar a éste.
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Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

En su segunda pretension, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro de la marca comunitaria
PiraNAM disefio original Juan Bolafios para productos pertenecientes a la clase 25.

Segun jurisprudencia reiterada, en un recurso presentado ante el juez comunitario
contra la resolucion de una Sala de Recurso de la OAMI, ésta ultima estd obligada,
con arreglo al articulo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a adoptar las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por lo tanto,
no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir 6rdenes conminatorias a la
OAM]J, a quien le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos
de Derecho de las sentencias del juez comunitario [sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ OAMI
(Giroform) (T-331/99, Rec. p. 1I-433), apartado 33, y de 5 de abril de 2006, Madaus/
OAMI — Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, Rec. p. I1-1115), apartado 14].
Asi pues, las pretensiones de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia
ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro son inadmisibles.

En cuanto a las pretensiones de la OAMI, segin las cuales ésta se remite al prudente
arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, procede recordar que, segtn la jurispru-
dencia, nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretension de la parte deman-
dante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera
Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar a
éste [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/
OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. I1-1845), apartado 36,
y de 16 de enero de 2007, Calavo Growers/OAMI — Calvo Sanz (Calvo) (T-53/05,
Rec. p. II-37, apartado 27). En cambio, no puede formular pretensiones que tengan
por objeto la anulacién o la modificacién de la resolucion de la Sala de Recurso sobre
un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se
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hayan planteado en la demanda [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg) (T-379/03, Rec.
p. [1-4633), apartado 22].

Asi pues, dado que la OAMI se limita a acogerse al buen criterio del Tribunal de
Primera Instancia, sus pretensiones son admisibles.

Sobre el fondo

En apoyo de sus pretensiones de anulacidn, la demandante invoca un motivo tnico,
basado en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

La demandante afirma que la Sala de Recurso se equivocd al considerar que no
existia similitud alguna entre los productos designados por la marca cuyo registro se
solicita, comprendidos en la clase 25, y los productos designados por la marca ante-
rior, comprendidos en la clase 18. Recuerda que la clasificacién de los productos y
servicios se efectia a efectos exclusivamente administrativos y que lo decisivo a la
hora de apreciar la similitud de los productos son los vinculos sustanciales existentes
entre ellos y no su pertenencia convencional a una u otra clase. Segin ella, en el caso
de autos, la Sala de Recurso aplicé mecdnicamente criterios demasiado generales y
abstractos. Los factores de similitud de los productos que son su naturaleza, su utili-
zacién o destino y su cardcter competidor o complementario no son absolutos ni
excluyentes de la existencia de otros factores.
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A la vista de las circunstancias especificas del caso de autos, y en particular de la
pertenencia de los productos de que se trata al sector de la moda, la similitud de
los productos debe valorarse, segun la demandante, desde el punto de vista de los
consumidores a quienes van dirigidos. Pues bien, segin ella, éstos establecen estre-
chos vinculos entre los productos de que se trata, debido a su funcién estética
comun. A este respecto, la demandante estima que la Sala de Recurso no valoré en
su justa medida la importancia de las necesidades estéticas en la sociedad moderna.
La percepcion de la similitud entre los productos controvertidos por el consumidor
viene, ademads reforzada, sefala, por la circunstancia de que éstos frecuentemente
comparten los mismos canales de distribucion y venta y se fabrican a menudo con el
mismo material, perteneciente a la clase 18, el cuero.

La demandante sostiene que, por consiguiente, existen vinculos suficientes entre
los productos controvertidos para que puedan considerarse similares. Recuerda que
la propia OAMI defendid, en un procedimiento judicial anterior, la tesis de la exis-
tencia de una relacién de complementariedad entre los productos de la clase 25 y
los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases,
pertenecientes a la clase 18, debido a su dimensidn estética comun. Esta complemen-
tariedad se extiende, segun ella, al conjunto de los productos de la clase 18.

La demandante subraya que los signos en conflicto son asimismo similares y deduce
de ello que el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 es aplicable.

La OAMI distingue, a efectos del andlisis de la similitud de los productos de la clase
25 con los de la clase 18, dos grupos de productos comprendidos en la clase 18.

Por lo que se refiere, en primer lugar, a los productos de cuero y de imitaciones de
cuero no comprendidos en otras clases, pertenecientes a la clase 18, como los acce-
sorios personales, la OAMI considera que tienen, mas alld de su funcién bdsica,
una importante funcién decorativa, ornamental y estética, que desemperia un papel
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decisivo en el momento de su adquisicion. Ademas, tales productos se fabrican a
menudo con el mismo material y se distribuyen a través de los mismos puntos de
venta que los productos de la clase 25. Asi pues, los productos de que se trata tienen
mads de un punto en comun y presentan al menos un remoto grado de similitud entre
ellos. Por lo tanto, la Sala de Recurso infringi6 el articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94 al considerar que las diferencias entre estos productos eran tales
que exclufan por si solas todo riesgo de confusién por parte del publico relevante.

Por otra parte, la OAMI ruega al Tribunal de Primera Instancia que indique si un
examen en abstracto de tales productos permite determinar que existe, o podria
existir, entre ellos una cierta similitud originada por una eventual relacién de comple-
mentariedad, y, en su caso, que precise cudles serian los requisitos en lo que respecta
a los demas factores determinantes de la existencia de un riesgo de confusién en los
territorios relevantes.

La Oficina confirma que en el marco de anteriores procedimientos judiciales
mantuvo la tesis de la existencia de una estrecha relaciéon de complementariedad
entre determinados productos de la clase 18 como bolsos, carteras, billeteros, mone-
deros y otros accesorios de piel o de imitaciones de piel, que se incluyen dentro de
los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases,
designados por la marca anterior, y la ropa, el calzado y la sombrereria, contem-
plados en la solicitud de marca. Segun ella, la jurisprudencia del Tribunal de Primera
Instancia no se opone a esta tesis.

En lo que respecta, por otro lado, a los demds productos de la clase 18 (cuero e imita-
ciones de cuero; pieles, badles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y
guarnicioneria), la OAMI considera que estdn mucho maés alejados de los productos
de la clase 25 y que en ellos no predomina la dimension estética.
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En la vista, la parte interviniente sostuvo que la Sala de Recurso habia hecho una cabal
interpretacion de la jurisprudencia al considerar que los productos de que se trata no
eran similares. Considera, sustancialmente, que los canales de distribucién de tales
productos son, por lo general, diferentes. Ademads, segtn ella, la complementariedad
estética es un criterio demasiado impreciso para que pueda tenerse en cuenta. Afiade
que, en cualquier caso, al no presentar los signos controvertidos mds que una remota
semejanza, no puede existir riesgo de confusion en el piblico pertinente.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

A tenor del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94, mediando oposi-
cién del titular de una marca anterior, se denegard el registro de la marca «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 confusiéon por
parte del publico en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo
de confusién incluye el riesgo de asociacién con la marca anterior». Por otra parte,
con arreglo al articulo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n°® 40/94, se
entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya
fecha de presentacion de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca
comunitaria.

Segun jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusién por parte del publico, que se
define como el riesgo de que el publico pueda creer que los productos o los servicios
de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vincu-
ladas econémicamente, debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los
factores del supuesto concreto que sean pertinentes [véanse, acerca de la interpreta-
cién del articulo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de
21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo
es sustancialmente idéntico al del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon
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(C-39/97, Rec. p. 1-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer (C-342/97, Rec. p. 1-3819), apartado 17; y en cuanto a la interpretacién del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto
(Fifties) (T-104/01, Rec. p. 11-4359), apartados 25 y 26].

Dicha apreciacion global implica cierta interdependencia entre los factores tomados
en consideracion y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos
o los servicios designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los productos o los
servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre
las marcas, y a la inversa (sentencias, citadas en el apartado 35, Canon, apartado 17;
Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19, y Fifties, apartado 27).

Para apreciar la similitud entre los productos, procede tener en cuenta todos los
factores pertinentes que caracterizan la relaciéon entre los productos, factores que
incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilizacion, asi como su cardcter
competidor o complementario (sentencia Canon, citada en el apartado 35, apar-
tado 23). También pueden tenerse en cuenta otros factores, como por ejemplo, los
canales de distribucién de los productos de que se trate [sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson
(monBebé) (T-164/03, Rec. p. 11-1401), apartado 53].

Segun la regla 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucién del Reglamento
n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su version modificada, la clasificaciéon de productos
y servicios del Arreglo de Niza sirve exclusivamente a efectos administrativos. Por
consiguiente, no puede considerarse que determinados productos son diferentes por
el s6lo hecho de que figuran en categorias distintas.
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La legalidad de la resolucién impugnada debe examinarse a la luz de estas
consideraciones.

Hay que subrayar que la Sala de Recurso estimé que no existia riesgo alguno de
confusién por parte del ptblico pertinente basdandose inicamente en la comparacién
de los productos controvertidos. No obstante, una semejanza, aun remota, entre los
productos de que se trata, exigia que la Sala de Recurso verificase si un alto grado de
similitud entre los signos no podia, en su caso, originar un riesgo de confusién por
parte del piblico en cuanto al origen de los productos.

Procede, por lo tanto, verificar si la apreciacion de la Sala de Recurso segin la cual los
productos controvertidos no son similares es fundada.

En primer lugar, los productos comprendidos en la clase 25 y los productos compren-
didos en la clase 18 se fabrican a menudo con la misma materia prima, a saber, con
cuero o imitaciones de cuero. Esta circunstancia puede tenerse en cuenta al apre-
ciar la similitud de los productos. Sin embargo, dada la gran variedad de productos
que pueden fabricarse en cuero o imitaciones de cuero, este factor no basta, por si
mismo, para probar la similitud de los productos [véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI — Sissi
Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, apartado 55].

No obstante, en segundo lugar, resulta que los canales de distribucién de algunos
de los productos de que se trata son idénticos. Debe, sin embargo, establecerse una
distincion segin que los productos de la clase 25 se comparen a uno u otro de los
grupos de productos de la clase 18 identificados por la OAMI.
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Por un lado, en lo que se refiere al segundo grupo de productos de la clase 18 (cuero
e imitaciones de cuero; pieles, batles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas
y guarnicioneria), la Sala de Recurso pudo, con buen criterio, comprobar que los
canales de distribucion eran diferentes de los utilizados para la distribucion de los
productos de la clase 25. El hecho de que ambas categorias de productos puedan
venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes
o supermercados, no es especialmente significativo, puesto que en esos puntos de
venta pueden encontrarse productos de muy diversa naturaleza, sin que los consu-
midores les atribuyan autométicamente un mismo origen [véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2004, El Corte
Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. 11-4297, apartado 43].

Por otro lado, en cuanto al primer grupo de productos de la clase 18, a saber, los
productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases,
como por ejemplo un bolso, un monedero o un billetero, debe subrayarse que tales
productos se comercializan a menudo con los productos de la clase 25, en puntos de
venta no pertenecientes inicamente a la gran distribucién, sino también en comer-
cios mds especializados. Es éste un factor que debe tenerse en cuenta al apreciar la
similitud de estos productos.

Procede recordar que el Tribunal de Primera Instancia confirmé ademads la existencia
de una ligera semejanza entre los productos «bolso de sefiora» y «zapato de sefora»
(sentencia SISSI ROSS], citada en el apartado 42 supra, apartado 68). Esta conclusion
debe hacerse extensiva a las relaciones entre el conjunto de los productos designados
por la marca cuyo registro se solicita, pertenecientes a la clase 25, y los productos de
cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, pertenecientes a la
clase 18, designados por la marca anterior.

A la vista de lo anterior, resulta obligado observar que existe una ligera semejanza
entre los productos de la clase 25 y el primer grupo de productos de la clase 18. Por
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consiguiente, la Sala de Recurso no podia concluir que no existia riesgo de confusiéon
para el publico pertinente basdndose inicamente en la comparacién de los productos
de que se trata.

En cuanto a la eventual relacién de complementariedad de la ropa, el calzado y la
sombrereria, pertenecientes a la clase 25, y los «productos de cuero e imitaciones
de cuero no comprendidos en otras clases», pertenecientes a la clase 18, procede
recordar que, segin la jurisprudencia, los productos complementarios son aquellos
entre los que existe una estrecha conexidn, en el sentido de que uno es indispen-
sable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden
pensar que la empresa responsable de la fabricacién de ambos productos es la misma
(sentencia SISSI ROSSI, citada en el apartado 42 supra, apartado 60).

Ahora bien, productos como calzado, ropa, sombreros o bolsos pueden desempeiiar,
mds alld de su funcién primaria, una funcién estética comun participando, conjunta-
mente, en la imagen externa del consumidor.

La percepcion de los vinculos que los unen debe, por lo tanto, valorarse teniendo en
cuenta la posible bisqueda de una coordinacion en la presentacion de esa imagen
externa, que implica una coordinacién de sus distintos componentes entre si en el
momento de su creacién o adquisicién. Esa coordinacién puede darse entre la ropa,
el calzado y la sombrereria, de la clase 25, y los diferentes accesorios indumentarios
que los complementan, como los bolsos, pertenecientes a la clase 18. Esta eventual
coordinacién depende del consumidor de que se trate, del tipo de actividad para la
que se componga esa imagen externa (trabajo, deporte u ocio, en particular) o de los
esfuerzos de marketing de los operadores econdémicos del sector. Por otra parte, la
circunstancia de que tales productos se vendan con frecuencia en los mismos puntos
de venta especializados puede facilitar la percepcién por parte del consumidor inte-
resado de los estrechos vinculos existentes entre ellos y reforzar la impresién de que
la responsable de su fabricacién es una misma empresa.
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El resultado de ello es que algunos consumidores perciben la existencia de un
estrecho vinculo entre la ropa, el calzado y la sombrereria, pertenecientes a la clase
25, y los accesorios indumentarios que son algunos «productos de cuero e imita-
ciones de cuero no comprendidos en otras clases», pertenecientes a la clase 18; y
que, por consiguiente, pueden verse inducidos a pensar que la responsable de su
fabricacién es una misma empresa. Asi pues, los productos designados por la marca
cuyo registro se solicita pertenecientes a la clase 25 presentan un grado de similitud
que no puede calificarse de escaso con los accesorios indumentarios incluidos en los
«productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases», perte-
necientes a la clase 18.

Por lo tanto, la Sala de Recurso se equivocé al considerar que no existia riesgo de
confusidén en el caso de autos sin haber previamente analizado la eventual similitud
de los signos.

A la vista de lo anterior, procede estimar el motivo tnico basado en la infraccién del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94 y, en consecuencia, anular la
resolucién impugnada.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso serd condenada en costas, si asi
lo hubiera solicitado la otra parte.

Al haber sido anulada la resolucién de la Sala de Recurso, y debiendo considerarse,
por este motivo, que han sido desestimadas las pretensiones deducidas por la OAMI,
no obstante el sentido de las mismas, procede condenarla a cargar con las costas de la
demandante, de conformidad con las pretensiones de esta ultima. Al haberse deses-
timado las pretensiones de la parte interviniente, ésta deberd cargar con sus propias
costas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)

decide:

1) Anular la resolucion de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armoni-
zacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 21 de
septiembre de 2005 (asunto R 1191/2004-1).

2) La OAMI cargara con sus propias costas y con las de El Corte Inglés, S.A.

3) Juan Bolaiios Sabri cargara con sus propias costas.

Legal Wiszniewska-Bialecka Vadapalas

Moavero Milanesi Wahl

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 11 de julio de 2007.

El Secretario El Presidente
E. Coulon H. Legal
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