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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 11 de junio de 2020*

«Recurso de casacion — Marca de la Unién Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Oposicién —
Articulo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusion — Apreciacion de la similitud de los signos en
conflicto — Apreciaciéon del caricter distintivo de la marca anterior»

En el asunto C-115/19 P,

que tiene por objeto un recurso de casacién interpuesto, con arreglo al articulo 56 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 14 de febrero de 2019,

China Construction Bank Corp. con domicilio social en Pekin (China), representada por las
Sras. A. Carboni y J. Gibbs, Solicitors,

parte demandante,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

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

parte demandada en primera instancia,

Groupement des cartes bancaires, con domicilio social en Paris (Francia), representado por la
Sra. C. Herissay-Ducamp, avocate,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. L. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilesi¢ (Ponente) y C. Lycourgos,
Jueces;

Abogado General: Sr. G. Hogan;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisién adoptada por el Tribunal de Justicia, oido el Abogado General, de que el asunto sea
juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.
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Sentencia

Mediante su recurso de casaciéon, China Construction Bank Corp. (en lo sucesivo, «CCB») solicita la
anulaciéon de la sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2018, China Construction
Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, en lo sucesivo, «sentencia
recurrida», EU:T:2018:879), por la que dicho tribunal desestimé su recurso por el que solicitaba la
anulacion de la resolucién de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unidén Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2017 (asunto R 2265/2016-1), relativa a un procedimiento
de oposicion entre el Groupement des cartes bancaires y CCB (en lo sucesivo, «resolucién
impugnada»).

Marco juridico

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), 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 entré en vigor el
23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 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 Uniéon Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta del
momento de los hechos que estan en el origen del litigio principal, el presente recurso de casacion
deberd examinarse a la luz de las disposiciones materiales del Reglamento n.® 207/2009.

El articulo 8 del Reglamento n.” 207/2009 disponia:

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

[...]

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
asociacion con la marca anterior.

[...]

5. Ademas, mediando oposicién del titular [...], se denegara el registro de la marca solicitada, cuando
sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no
sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior [de la Unién], si, tratdndose
de una marca anterior [de la Unidn], esta fuera notoriamente conocida en la [Unidn], 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 fuera perjudicial para los mismos.»

2 ECLIL:EU:C:2020:469



4

10

11

12

SENTENCIA DE 11.6.2020 — Asunto C-115/19 P
CHina ConsTRUCTION Bank / EUIPO

Antecedentes del litigio y resolucion impugnada

El 14 de octubre de 2014, CCB solicité a la EUIPO el registro del signo siguiente como marca de la

N

Union:

cCB

Los servicios para los cuales se solicitd el registro estin comprendidos en la clase 36 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 versién revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y
corresponden a la siguiente descripcion: «Servicios bancarios; Evaluacion financiera [seguros, bancos,
bienes inmuebles]; Servicios de financiacién; Servicios de tarjetas; Depdsito de valores; Tasaciéon de
antigliedades; Corretaje; Servicios de garantia; Servicios fiduciarios».

El 7 de mayo de 2015, el Groupement des cartes bancaires formuldé oposicion al registro de la marca
solicitada para todos los servicios a que se refiere el apartado anterior. Dicha oposicién se basaba en
derechos anteriores, entre ellos la siguiente marca de la Unidn, registrada el 12 de noviembre de 1999:

Esta marca estd registrada, en particular, para los servicios siguientes, comprendidos en la clase 36 del
Arreglo de Niza: «Seguros y finanzas, en concreto: seguros, agencia de cambio; emision de cheques de
viaje y cartas de crédito; negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios; [...] gestién de
flujos bancarios y monetarios por vias electronicas; [...] emision y servicios de tarjetas de prepago, de
tarjetas de pago, de crédito, de retirada [...]; servicios de pago electrénico; [...] servicios de
transacciones financieras para titulares de tarjetas por mediacién de dispensadores automadticos de
billetes; servicios de autenticacién y verificacion [...]; servicios de informacién financiera a través de
cualquier medio de telecomunicacién».

Los motivos que se alegaron para fundamentar la oposicién eran los contemplados en el articulo 8,
apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.® 207/2009.

El 4 de octubre de 2016, la Division de Oposicién de la EUIPO estimé la oposiciéon por entender que
existia riesgo de confusiéon, en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.° 207/2009. No examiné el motivo basado en el apartado 5 de ese mismo articulo 8.

CCB interpuso un recurso, que fue desestimado mediante la resolucién impugnada.

En dicha resolucién, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO consideré6 que el publico pertinente
estaba compuesto en parte por profesionales y en parte por consumidores finales o por el publico en
general, con un elevado grado de atencion.

Por lo que respecta al territorio pertinente para la apreciacion del riesgo de confusion, la Primera Sala
de Recurso expuso que dicho territorio se extiende a toda la Unidn y record6 que la constatacion de la
existencia de riesgo de confusién en una parte de la Unién es suficiente para denegar el registro de la
marca solicitada.

ECLIL:EU:C:2020:469 3
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A continuacidn, la Primera Sala de Recurso consideré que, debido al uso de la marca anterior, el
publico francés pertinente identifica dicha marca en el sentido de que se refiere a las tarjetas «CB».
Anade que en la resoluciéon de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, adoptada el 27 de agosto de
2014 en el asunto R 944/2013-4, relativa a un procedimiento de oposicién entre el Groupement des
cartes bancaires y CCB en relacién con el signo denominativo CCB, cuyo registro como marca de la
Unién Europea se habia solicitado, se declaré que la marca denominativa CB gozaba de renombre en
Francia para servicios de la clase 36 del Arreglo de Niza. La Primera Sala de Recurso estimé que las
pruebas aportadas en el presente asunto por el Groupement des cartes bancaires corroboran que la
marca sigue gozando de tal renombre.

En lo que respecta a la comparaciéon de los signos en conflicto, la Primera Sala de Recurso de la
EUIPO, teniendo en cuenta el renombre de la marca anterior en Francia, consideré que, pese al
caracter muy estilizado de esa marca, la misma se percibe como el grupo de letras «CB». En cuanto a
la marca solicitada, su elemento figurativo es meramente accesorio del elemento dominante constituido
por el grupo de letras «CCB».

A su juicio, existe, por lo tanto, cierta similitud visual entre los signos en conflicto. Por otro lado, en el
plano fonético estos signos son similares en un grado superior a la media. En cambio, no es posible
realizar una comparacién en el plano conceptual.

La Primera Sala de Recurso de la EUIPO consider6 que, habida cuenta de la identidad de los servicios
designados por los signos en conflicto, de la similitud entre tales signos y del renombre de la marca
anterior en Francia, las diferencias entre los signos en conflicto y el grado de atencién superior a la
media del ptblico pertinente no bastan para descartar el riesgo de confusion.

La Primera Sala de Recurso anadi6 que el hecho de que los consumidores no utilicen habitualmente
determinados servicios de CCB designados con la marca solicitada incrementa la posibilidad de que
esos mismos consumidores, incluso los que prestan un elevado grado de atencidn, incurran en error
debido al recuerdo impreciso que tienen de la configuracién de los signos en conflicto.

Por todas estas razones, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO consider6 que existe riesgo de
confusién en Francia y que, por consiguiente, la Divisiéon de Oposicién de esa oficina habia decidido
fundadamente estimar la oposicion.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
El 27 de septiembre de 2017, CCB interpuso recurso ante el Tribunal General.

CCB invocd, en particular, un motivo basado en la infracciéon del articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n.” 207/2009, motivo mediante el cual impugnaba la apreciacién que la Primera Sala de
Recurso de la EUIPO habia hecho del caracter distintivo de la marca anterior, su apreciacién de la
similitud entre los signos en conflicto y su apreciacion global de la existencia de riesgo de confusién.

Por lo que respecta al cardcter distintivo de la marca anterior, CCB reproché a la Primera Sala de
Recurso de la EUIPO, en particular, no haber identificado debidamente los servicios en relacion con
los cuales habia considerado que dicha marca gozaba de renombre. Segin CCB, las pruebas
presentadas por el Groupement des cartes bancaires no eran idéneas para acreditar el renombre de la
marca anterior respecto de la totalidad de los servicios que tal marca designa.

En lo que atafie a la apreciacién de la similitud de los signos en conflicto, CCB alegd, en particular, que

la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, al realizar tal apreciaciéon, habia tenido en cuenta
errbneamente el renombre de la marca anterior. CCB adujo que dicha marca se habia analizado en la
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resolucién impugnada como si se tratara de una marca denominativa. Del mismo modo, CCB
consideré que el signo cuyo registro como marca se solicita se habia analizado sobre la base de su
elemento denominativo, sin tener en cuenta su elemento figurativo.

El Tribunal General desestim¢ el recurso por infundado.

Pretensiones de las partes en el procedimiento de casacion

CCB solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Resuelva sobre el fondo o, con caracter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene a la EUIPO vy a las partes que hayan intervenido a cargar con sus propias costas y con las
costas en las que CCB haya incurrido en el marco del presente procedimiento y del procedimiento
de primera instancia.

La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casacién.

— Condene en costas a CCB.

Sobre el recurso de casacion

Alegaciones de las partes
CCB invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casacién.

Mediante su primer motivo de casacidn, reprocha al Tribunal General haber incurrido en varios
errores de Derecho al apreciar la existencia de riesgo de confusién, asi como haber infringido el
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.® 207/2009.

Este motivo de casacién consta de cuatro partes.

En primer lugar, CCB alega que el Tribunal General incurrié en error de Derecho al tomar en
consideracién, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en
conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideracién tal renombre en la
apreciacion global del riesgo de confusién. De este modo, segin CCB, el Tribunal General tuvo dos
veces en cuenta el caracter distintivo de la marca anterior.

CCB destaca que la apreciacién de la similitud de los signos en conflicto constituye un anilisis
autéonomo. El grado de caracter distintivo de la marca anterior, al igual que el grado de similitud entre
los signos en conflicto y el grado de similitud entre los productos o servicios controvertidos,
unicamente es relevante en el marco de la apreciaciéon global del riesgo de confusion.

En segundo lugar, CCB alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta la naturaleza figurativa de los

signos en conflicto. CCB anade que dicho tribunal analizé los signos en conflicto como si se tratase de
signos denominativos, ignorando asi la jurisprudencia sobre el articulo 8, apartado 1, letra b), del
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Reglamento n.° 207/2009, conforme a la cual la apreciacién de la similitud entre los signos en conflicto
ha de basarse en la impresiéon que tales signos generan en su conjunto, lo que incluye evidentemente
sus elementos figurativos.

En opinién de CCB, al no tener en cuenta el caricter figurativo de los signos en conflicto, el Tribunal
General, ademads, sopesé erroneamente la comparacién visual y la comparaciéon fonética de dichos
signos. Habida cuenta de que los signos controvertidos contienen el logotipo de las respectivas
empresas y de que un logotipo se concibe por su naturaleza para servir de indicador visual, el
Tribunal General deberia haber atribuido mayor importancia a la comparacién visual. CCB considera
que el Tribunal General sobreestimé la importancia de la comparacion fonética.

En tercer lugar, CCB aduce que el Tribunal General incurri6 en error al determinar los servicios en
relaciéon con los cuales consideré que la marca anterior gozaba de renombre y poseia, por tanto, un
elevado cardcter distintivo. A juicio de CCB, la constatacién del Tribunal General segin la cual el
elevado caracter distintivo de la marca anterior se extiende a los «negocios financieros, negocios
monetarios [y] negocios bancarios» ni se sustenta en pruebas ni ha sido motivada. CCB alega que el
Tribunal General basé esta constataciéon en el renombre de la marca anterior, pese a que tal
renombre tnicamente habia quedado acreditado respecto de un nimero restringido de los servicios
designados por esa marca. CCB afade que el Tribunal General se abstuvo de declarar sin ambigiiedad
que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO no deberia haberse basado en la resoluciéon de la Cuarta
Sala de Recurso de dicha oficina adoptada en el asunto R 944/2013-4, que se referia a las marcas
denominativas de las empresas de que se trata, por lo que tenia un objeto diferente al del presente
asunto.

En cuarto lugar, CCB alega que el Tribunal General no efectué una apreciacién global de la existencia
de riesgo de confusion.

En su opinién, no se tomaron en consideracién varios factores pertinentes. Asi, CCB considera que el
hecho de que el grado de atencidn del publico pertinente sea elevado deberia haberse integrado en la
apreciacion global de la existencia de riesgo de confusién, ya que esta circunstancia hace menos
probable que el publico tenga un recuerdo imperfecto de los signos en conflicto y pueda confundir el
origen de los servicios que designa la marca solicitada y el de los servicios designados por la marca
anterior. Ahora bien, en lugar de tomar en consideracién ese hecho, el Tribunal General se basé en
una consideracion general conforme a la cual el puablico pertinente tiene un recuerdo imperfecto de
los signos en conflicto.

El segundo motivo de casacidon se basa en la infraccién del articulo 36 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea, relativo a la obligacién de motivaciéon de las sentencias, articulo
aplicable al Tribunal General en virtud del articulo 53, parrafo primero, del mismo Estatuto.

CCB alega que, en particular, el Tribunal General no motivé por qué habia declarado que la marca
anterior gozaba de renombre y tenia, por tanto, un elevado cardcter distintivo en lo que respecta a los
negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios. Tampoco explicé las razones de
cémo las pruebas del uso de la marca anterior, que se referfan especificamente a las tarjetas de pago,
podian justificar una conclusién tan general.

Mediante el tercer motivo de casaciéon, que CCB invoca con cardcter subsidiario, se reprocha al
Tribunal General haber desnaturalizado los hechos y los elementos de prueba: en primer lugar, al no
haber tenido en cuenta el caracter figurativo de los signos en conflicto; en segundo lugar, al haberse
basado en la resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO adoptada en el asunto
R 944/2013-4, y, en tercer lugar, al haber atribuido a la marca anterior un elevado caracter distintivo
respecto de los servicios financieros, monetarios y bancarios.

La EUIPO considera que procede desestimar el recurso de casacion.

6 ECLIL:EU:C:2020:469
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Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casacion, observa que la Primera Sala de
Recurso de la EUIPO vy el Tribunal General examinaron la representacion grafica de la marca anterior
y consideraron fundadamente que, pese a la estilizacion de dicha marca, el publico pertinente en
Francia la percibe como el acréonimo «CB».

Seguin la EUIPO, la referencia al renombre de la marca anterior en el contexto de la apreciaciéon de la
similitud entre los signos en conflicto se realiz6 solo a mayor abundamiento. Aunque tal renombre se
hubiese ignorado por completo en el marco de la referida apreciacion, la consideracién relativa a la
percepcion de la marca anterior por el publico pertinente seguiria siendo la indicada por el Tribunal
General.

Por otro lado, la EUIPO considera que la Sala de Recurso y el Tribunal General podian tener en cuenta
el renombre de la marca anterior. Observa que la apreciacién de la similitud entre los signos en
conflicto no puede efectuarse inicamente sobre la base de la representaciéon grafica de tales signos.
Anade que de la jurisprudencia se desprende que la comparacién de los signos en conflicto debe
basarse en la percepcién del publico. Por lo tanto, concluye la EUIPO, todo factor que pueda influir
en la percepcién del publico, como el renombre de la marca anterior, resulta pertinente para tal
comparacién.

En lo que atafie a la segunda parte del primer motivo de casacién, la EUIPO sostiene que la mayoria de
las alegaciones de CCB sobre la comparaciéon de los signos en conflicto se refiere a los hechos, por lo
que tales alegaciones son inadmisibles.

Por otro lado, la EUIPO observa que el Tribunal General pudo declarar fundadamente que la
estilizacion de la marca anterior no es suficientemente llamativa para evitar que el publico pertinente
centre su atencién en el grupo de letras «CB». La EUIPO ainade que, por lo tanto, CCB reprocha
errébneamente al Tribunal General haber analizado los signos en conflicto como si se tratara de signos
denominativos.

Segun la EUIPO, debe declararse la inadmisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casacidn,
puesto que se refiere a los hechos.

En todo caso, la EUIPO considera que las alegaciones formuladas por CCB en el marco de esta parte
del primer motivo de casacion carecen de fundamento.

En lo que atafie, en particular, a los servicios que se han tenido en cuenta, la EUIPO considera que no
es necesario acreditar un elevado caricter distintivo en relacion con todos los elementos especificos de
una amplia categoria de productos o servicios designados por la marca de que se trata.

En lo que respecta a la cuarta parte del primer motivo de casacién, la EUIPO alega que el elevado
grado de atencién del publico pertinente no excluye que dicho publico tenga un recuerdo imperfecto
de los signos en conflicto.

Segin la EUIPO, también debe desestimarse el segundo motivo de casacion.

La EUIPO considera que el Tribunal General explicé fundadamente por qué habia desestimado las
alegaciones de CCB segin las cuales no se habia demostrado que la marca anterior revestia un
elevado cardcter distintivo respecto de los negocios financieros, monetarios y bancarios.

La EUIPO alega que el Tribunal General expuso, en efecto, que la constatacién del elevado caracter
distintivo de la marca anterior efectuada por la Primera Sala de Recurso de la propia EUIPO se
asentaba suficientemente en las pruebas aportadas en el presente asunto. De ello resulta, en particular,
que no procedia examinar la cuestion de si aquella Primera Sala de Recurso se habia referido
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fundadamente a la resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de la misma oficina en el asunto
R 944/2013-4. En efecto, aiiade la EUIPO, tal examen no habria podido afectar a la constatacién del
elevado carécter distintivo de la marca anterior.

En lo que atafie, por ultimo, al tercer motivo de casacién, la EUIPO considera que CCB no precisé los
hechos y los elementos de prueba que supuestamente desnaturalizé el Tribunal General y que tampoco
indicé los pasajes concretos de la sentencia recurrida de los que, segun ella, se desprende
manifiestamente tal desnaturalizacion.

La EUIPO estima que, en todo caso, este motivo de casacion es infundado. Aiiade que, contrariamente
a lo que afirma CCB, el Tribunal General no pasé por alto el cardcter figurativo de los signos en
conflicto, hizo referencia a la resolucion de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO adoptada en el
asunto R 944/2013-4 tnicamente a mayor abundamiento y consideré acertadamente que la marca
anterior tenia un elevado caracter distintivo respecto de todos los servicios de que se trata.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

En caso de oposicién fundada en una marca anterior individual, se entiende por riesgo de confusion,
en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009, el riesgo de que el
publico pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a que
se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
economicamente. La existencia de tal riesgo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos
los factores pertinentes del asunto concreto (sentencia de 5 de marzo de 2020, Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170,
apartados 63 y 67 y jurisprudencia citada).

Entre tales factores figuran, en particular, el grado de similitud entre los signos en conflicto y entre los
productos o los servicios designados de que se trate, asi como la intensidad del renombre y la fuerza
del caracter distintivo de la marca anterior, intrinseco o adquirido por el uso (sentencias de
24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 64, y de 4 de marzo de
2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 57).

En lo que se refiere a la primera parte del primer motivo de casacién, por la que CCB reprocha al
Tribunal General haber integrado erréneamente el renombre y, por lo tanto, el caracter distintivo de
la marca anterior en su apreciacién de la similitud de los signos en conflicto, procede recordar que el
examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparaciéon visual, fonética y
conceptual basada en la impresién de conjunto que tales signos dejan en la memoria del publico
pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrinsecas (sentencia de 4 de marzo de 2020,
EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 71 y jurisprudencia citada),
mientras que el cardcter distintivo de la marca anterior se refiere a su idoneidad para identificar los
productos o los servicios para los que dicha marca se ha registrado como procedentes de una empresa
determinada y, por lo tanto, distinguir esos productos o servicios de los de otras empresas (véase, en lo
que respecta al caracter distintivo de las marcas de la Unidn, la sentencia de 13 de septiembre de 2018,
Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, apartado 31 y jurisprudencia citada).

Por lo que respecta mas concretamente al renombre, procede recordar que una marca goza de él
cuando sea conocida en una parte sustancial del territorio pertinente por una parte significativa del
publico interesado por los productos o servicios designados. A este respecto, ha de tenerse en cuenta,
en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, el ambito geografico y la duracion
del uso de la marca, asi como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para
promocionarla (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509,
apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).
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Por consiguiente, contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto, el del renombre
y el caracter distintivo de la marca anterior no implica una comparacién entre varios signos, sino que
se refiere inicamente a un solo signo, a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que,
por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de
ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca
anterior tenga un elevado cardcter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite
determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual
y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es.

En consecuencia, constituye un error de Derecho evaluar la similitud entre los signos en conflicto en
funcién del renombre de la marca anterior.

En el presente asunto, en la parte de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida que se
refiere a la similitud entre los signos en conflicto, el Tribunal General considerd, en los apartados 52
y 53 de dicha sentencia, que el renombre y el elevado caricter distintivo de una marca pueden ser
pertinentes para identificar el elemento dominante en la impresion de conjunto que produce. En el
apartado 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de ello que, habida cuenta del
renombre de la marca anterior, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO pudo considerar
fundadamente que el publico pertinente percibia dicha marca como el elemento denominativo
constituido por la sigla CB. En el apartado 58 de la misma sentencia, el Tribunal General concluyé
que la Sala de Recurso actué conforme a Derecho al comparar los signos en conflicto basindose
principalmente en ese elemento verbal de la marca anterior.

A este respecto, procede poner de relieve que, si bien la identificacién del elemento dominante de un
signo puede resultar pertinente para comparar los signos en conflicto (sentencia de 22 de octubre de
2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, apartado 37 y jurisprudencia citada), no resulta de ello, sin
embargo, que el renombre y el grado de caricter distintivo del signo en cuestién, que se refieren a
este en su conjunto, permitan determinar cudl es el elemento dominante de dicho signo en la
percepcion del publico pertinente.

Al contrario, no cabe entender el Reglamento n.” 207/2009 en el sentido de que el renombre o el
elevado caracter distintivo de una marca pueda llevar a constatar que uno de los elementos que la
componen predomina sobre otro de sus elementos a los efectos de apreciar la similitud de los signos
en conflicto.

En el apartado 52 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmé que el renombre de la marca
anterior puede «influir en la percepcion de las relaciones entre los distintos elementos» de dicha
marca. Ahora bien, el renombre de una marca denominativa muy estilizada, como la marca anterior
de que se trata, se basa precisamente en el conocimiento, por una parte significativa del publico
pertinente, del conjunto de los elementos, tanto denominativos como figurativos, que componen dicha
marca.

Por lo tanto, al haber considerado que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO podia deducir del
renombre y del elevado cardcter distintivo de la marca anterior que esta se percibia como el elemento
denominativo CB, que dicho elemento denominativo era por tanto dominante y que, a su vez, debia
dominar la evaluacién de la similitud de los signos en conflicto, el Tribunal General incurrié en el
error de Derecho descrito en el apartado 59 de la presente sentencia. En consecuencia, procede
declarar fundada la primera parte del primer motivo de casacion.

Habida cuenta de que el renombre y el caracter distintivo de la marca anterior se examinaron, ademas,
en los apartados 38 a 48 de la sentencia recurrida y de que posteriormente, en el apartado 67 de la
misma sentencia, se integraron en la apreciacién global de la existencia de riesgo de confusion,
procede determinar adn si, tal como afirma CCB en su segundo motivo de casacién, esa parte del
examen efectuado por el Tribunal General carece de motivacion suficiente.
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Mas concretamente, CCB reprocha al Tribunal General que, en respuesta a sus alegaciones resumidas
en el apartado 21 de la presente sentencia, hubiera declarado, sin motivarlo suficientemente, que la
marca anterior gozaba de renombre y tenia, por tanto, un elevado caracter distintivo, con caracter
general, respecto de los servicios relativos a los «negocios financieros, negocios monetarios y negocios
bancarios».

Segun reiterada jurisprudencia, la motivaciéon de una sentencia del Tribunal General debe mostrar de
manera clara e inequivoca el razonamiento de este, de modo que los interesados puedan conocer las
razones de la decisiéon adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de
1 de diciembre de 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, no publicada, EU:C:2016:918, apartado 24 y
jurisprudencia citada). La cuestiéon de si la motivacién de una sentencia del Tribunal General es
contradictoria o insuficiente constituye una cuestién de Derecho que puede ser invocada en el marco
de un recurso de casacién (sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 25 vy jurisprudencia citada).

En los apartados 39 a 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso, de manera
ampliamente motivada, que la apreciacién contenida en la resoluciéon impugnada sobre el renombre
de la marca anterior podia asimilarse a la constatacién, por parte de la Primera Sala de Recurso de la
EUIPO, de la existencia de un elevado caracter distintivo de dicha marca.

A continuacidn, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso claramente
que, aun cuando CCB no negaba la existencia de renombre de la marca anterior respecto de
determinados servicios, alegaba que no podia constatarse la existencia de tal renombre en relacién
con la totalidad de los servicios designados por dicha marca. En el apartado 45 de la misma sentencia,
el Tribunal General estim6 que, para responder a esta argumentacion de CCB, procedia examinar si
estaba justificada la apreciacion contenida esencialmente en la resolucién impugnada de que la marca
anterior gozaba de renombre para la categoria general de los servicios relativos a los «negocios
financieros, negocios monetarios [y] negocios bancarios».

En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideré que la referida apreciacion
se habia justificado debidamente en los apartados 22 a 24 de la resolucién impugnada, ya que los
datos contenidos en esos apartados demostraban la importancia y el renombre de la marca anterior
en el sistema de pagos francés y en el despacho de las transacciones mediante tarjeta bancaria en
Francia.

A este respecto, procede hacer constar que CCB afirma con razén que la importancia y el renombre de
la marca anterior en el sistema de transacciones mediante tarjeta bancaria permite ciertamente
comprender por qué el Tribunal General consider6 que dicha marca tiene un elevado cardcter
distintivo para los servicios relativos a los pagos con tarjeta bancaria, pero no explica en absoluto por
qué la marca anterior tiene, de manera general, un elevado cardcter distintivo en el dmbito de los
servicios financieros, monetarios y bancarios.

En este contexto ha de recordarse que el caracter distintivo de una marca debe apreciarse en funcién
de los productos o servicios a que se refiere y de la percepciéon que se presume por parte de los
sectores interesados. Por lo tanto, el grado de ese caracter distintivo ha de determinarse, en particular,
sobre la base de la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ambito
geografico y la duraciéon del uso de la marca, asi como la proporcién de los sectores interesados a los
que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada (sentencias de
22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartados 22 y 23, y de
19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartados 39 y 41).

El apartado 46 de la sentencia recurrida hace alusion a tales elementos, pero estos se refieren a la cuota

de mercado que posee la marca anterior y a la intensidad de su uso en Francia en lo que respecta
especificamente a los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta bancaria.
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Tal como declaré el propio Tribunal General en el apartado 45 de la sentencia recurrida, para
determinar si existe riesgo de confusion por parte del ptblico procede examinar el caricter distintivo
de la marca anterior respecto de los servicios relativos a los «negocios financieros», «negocios
monetarios» y «negocios bancarios», ya que estos servicios forman parte de los que designa la marca
anterior y, ademads, son esencialmente idénticos a los designados por la marca solicitada.

Ahora bien, el Tribunal General no llevé a cabo posteriormente tal examen. En el apartado 46 de la
sentencia recurrida, se limité a hacer referencia al renombre de que goza la marca anterior en la
subcategoria precisa de los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta bancaria.
Por otra parte, en el apartado 47 de la misma sentencia, se limit6 a descartar la imputacion de CCB
relativa a la toma en consideracion, en la resoluciéon impugnada, de la resoluciéon de la Cuarta Sala de
Recurso de la EUIPO adoptada en el asunto R 944/2013-4.

Resulta, por lo tanto, que la sentencia recurrida no contiene una apreciacién del renombre y del
caracter distintivo de la marca anterior realizada debidamente en funcién de los servicios designados
por dicha marca en relacion con los «negocios financieros», los «negocios monetarios» y los
«negocios bancarios», mientras que, sin embargo, segin se desprende del apartado 45 de la sentencia
recurrida, procedia apreciar en funcidén de ese espectro mdas amplio de servicios designados por la
referida marca si existe riesgo de que el puablico pudiera creer erréneamente que los servicios
ofrecidos por CCB bajo la marca solicitada proceden del Groupement des cartes bancaires o de una
empresa vinculada al mismo.

De lo anterior se deduce que carece de motivaciéon suficiente la conclusién formulada por el Tribunal
General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, segin la cual en la resolucién impugnada se
aprecié correctamente el caracter distintivo de la marca anterior. Este defecto de motivacién afecta
también a la apreciaciéon global de la existencia de riesgo de confusion realizada por el Tribunal
General en el apartado 67 de la sentencia recurrida, ya que dicho apartado remite, en particular, al
citado apartado 48. En estas circunstancias, procede estimar el segundo motivo de casacion.

Habida cuenta del error de Derecho que se ha comprobado en el marco del examen de la primera
parte del primer motivo de casacién y de la falta de motivacién que se ha constatado en el marco del
examen del segundo motivo de casacién, procede anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario
examinar las partes segunda a cuarta del primer motivo de casacién ni el tercer motivo casacién.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

Del articulo 61, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién Europea resulta que,
cuando se estime el recurso de casacién, el Tribunal de Justicia podrda resolver él mismo
definitivamente el litigio, cuando su estado asi lo permita.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para resolver el
recurso interpuesto en primera instancia.

Como se ha recordado en los apartados 55 y 72 de la presente sentencia, el cardcter distintivo de la
marca anterior es un factor pertinente para la apreciacion global de la existencia de riesgo de
confusion y debe determinarse en funcién de los productos o servicios a que se refiere dicha marca y
de la percepcidon que se presume por parte de los sectores interesados.

En lo que respecta a este factor, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO se limitd, en los apartados 22

a 25 de la resolucion impugnada, a constatar la existencia de renombre de la marca anterior en Francia
en lo que respecta al sector de los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta
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bancaria. Pese a la manifiesta mayor amplitud de los servicios a que se refiere la marca anterior, la
Primera Sala de Recurso de la EUIPO omitié examinar el cardcter distintivo de dicha marca teniendo
en cuenta, de un modo mas general, los servicios designados por esta.

Ademas, del apartado 30 de la resolucién impugnada se desprende que la Primera Sala de Recurso de
la EUIPO se bas6 en el renombre de la marca anterior para apreciar la similitud de los signos en
conflicto. Por las razones expuestas en los apartados 58 y 59 de la presente sentencia, tal enfoque es
erréneo.

Por lo tanto, procede declarar fundada la alegacion de CCB, expuesta ante el Tribunal General en el
marco de su motivo basado en la infracciéon del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n.° 207/2009, de que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO incurri6 en error al apreciar la similitud
de los signos en conflicto y omiti6 identificar debidamente los servicios en relacién con los cuales
procedia examinar el cardcter distintivo de la marca anterior. En consecuencia, al deber estimarse este
motivo, procede anular la resolucién impugnada en primera instancia.

Costas

A tenor del articulo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidira
sobre las costas cuando el recurso de casacion sea fundado y dicho tribunal resuelva definitivamente el
litigio.

De conformidad con el articulo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable en virtud de su
articulo 184, apartado 1, al procedimiento del recurso de casacién, la parte que haya visto
desestimadas sus pretensiones sera condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.

Por otro lado, a tenor del articulo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando no sea
ella misma la parte recurrente en casacién, una parte coadyuvante en primera instancia solo podra ser
condenada en costas en casacion si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del
procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

En el presente asunto, el Groupement des cartes bancaires, parte coadyuvante en primera instancia,
presentd en la Secretaria del Tribunal de Justicia un escrito de ddplica para responder a la vez al
recurso de casacion y a la réplica de CCB. No obstante, de conformidad con el articulo 175 del
Reglamento de Procedimiento, segin el cual el escrito de duplica tiene por objeto completar el escrito
de contestacion, el mencionado escrito de ddplica, que no vino precedido de un escrito de contestaciéon
por parte del Groupement des cartes bancaires, fue calificado de escrito no previsto en el Reglamento
de Procedimiento y, por lo tanto, no fue incorporado a los autos.

Por consiguiente, si bien debe considerarse que el Groupement des cartes bancaires no ha participado
en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y no puede, por tanto, ser condenado en costas en el
procedimiento de casacidn, procede en cambio pronunciarse, en lo que ataiie a aquella parte, sobre las
costas causadas en primera instancia. En efecto, al resolver el Tribunal de Justicia definitivamente el
litigio pronuncidndose sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal General, le corresponde resolver
sobre las costas causadas en primera instancia.

Al haber sido estimadas las pretensiones de CCB tanto en el marco del procedimiento de casacién
como en el marco del recurso en primera instancia y al haber solicitado la condena en costas de la
EUIPO y del Groupement des cartes bancaires, procede, a la luz de todo lo anterior, condenar a la
EUIPO a cargar, ademds de con sus propias costas, tanto en el marco del presente recurso de
casacion como en el procedimiento de primera instancia, con la totalidad de las costas en que haya
incurrido CCB en el marco del presente procedimiento de casacion y con la mitad de las costas en
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que dicha sociedad haya incurrido en el marco del procedimiento de primera instancia. El Groupement
des cartes bancaires cargard con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido
CCB en el marco del procedimiento de primera instancia.

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

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2018, China Construction
Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879).

2) Anular la resolucion de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Uniéon Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2017 (asunto R 2265/2016-1).

3) La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) cargara, ademas de con sus
propias costas, con las costas en que haya incurrido China Construction Bank Corp. en el
marco del presente procedimiento de casacion y con la mitad de las costas en que haya
incurrido dicha sociedad en el marco del procedimiento de primera instancia.

4) El Groupement des cartes bancaires cargard, ademas de con sus propias costas, con la mitad
de las costas en que haya incurrido China Construction Bank Corp. en el marco del
procedimiento de primera instancia.

Firmas
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