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1 Introduccién

1 El presente informe es una recopilacion de la jurisprudencia del Tribunal General (TG),
el Tribunal de Justicia (TJ) y las Salas de Recurso (las Salas o las SdR), elaborada
con la finalidad de determinar y analizar la jurisprudencia pertinente y las tendencias
al respecto.

2 El objetivo es seguir apoyando el trabajo de las Salas de Recurso con miras a
mantener y a mejorar la coherencia de la practica decisoria con la jurisprudencia de
los tribunales de la UE y entre las Salas de Recurso. A tal efecto, contribuye a mejorar
la previsibilidad de las resoluciones y la seguridad juridica en general. Mediante la
divulgacion de informacion juridica pertinente, sirve también para aumentar el
conocimiento, la concienciacién y la transparencia entre las distintas partes
interesadas de las Salas de Recurso.

3 Se trata de un documento de trabajo que refleja la jurisprudencia existente y el
resultado de los debates en los Circulos de Coherencia y en la Reunion General de
Coherencia de las Salas de Recurso en la fecha del informe. No tiene ningun efecto
vinculante para las Salas de Recurso. Se ha puesto a disposicién del personal de
las Salas de Recurso y del publico en general Unicamente a titulo informativo.

4 El presente informe aborda el tema de la definicidén y la interpretacion del alcance de
las indicaciones de los productos y servicios para los que se registra una marca. El
analisis de la jurisprudencia abarca todos los tipos de procedimientos inter partes en
los que esta en juego la interpretacion del alcance de las indicaciones de productos y
servicios, a saber: (i) oposiciones y procedimientos de cancelacién, en los que la
definicién del alcance de las indicaciones de productos y servicios, tanto en el derecho
anterior como en la solicitud (registro) impugnada, constituye el punto de partida para
la comparacién de productos y servicios y, ademas, (ii) los procedimientos de
caducidad por falta de uso, en los que la definicion del alcance de las indicaciones de
productos o servicios constituye el punto de partida para determinar si los productos o
servicios para los que se demuestra un uso efectivo estan efectivamente cubiertos por
los productos o servicios registrados.

5 El presente informe no aborda el tema de la claridad y la precision de las indicaciones
de productos y servicios con arreglo al articulo 33, apartado 2, del RMUE (").

2 Marco juridico

21 Derecho de la Unién

6 El articulo 31, apartado 1, del RMUE establece lo siguiente: «. La solicitud de una
marca de la UE debera incluir:»
[..]

(c) una lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro».

(") Véase el informe de investigacion de jurisprudencia Definicion clara y precisa de los productos y servicios e
implicaciones en los procedimientos por motivos relativos.
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El articulo 33, apartado 1, del RMUE establece lo siguiente: «Los productos y servicios
para los que se solicita el registro de la marca se clasificaran de conformidad con el
sistema de clasificacion establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio
de 1957 («la clasificacion de Nizax)».

El articulo 33, apartado 2, del RMUE establece lo siguiente: «La parte solicitante
identificara los productos y servicios para los que se solicita la proteccion de la marca
con la suficiente claridad y precisién para permitir que las autoridades competentes y
los operadores econémicos determinen, sobre esa Unica base, el grado de proteccion
requerido».

El articulo 33, apartado 3, del RMUE establece lo siguiente: «A efectos de lo dispuesto
en el apartado 2, podran utilizarse las indicaciones de caracter general que figuran en
los titulos de las clases de la clasificacion de Niza u otros términos generales, a
condicion de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precision establecidos
en el presente articulo».

El articulo 33, apartado 5, del RMUE establece lo siguiente: «Cuando se utilicen
términos generales, incluidas las indicaciones de caracter genérico de los titulos de
las clases de la Clasificacion de Niza, se entendera que estos incluyen todos los
productos o servicios claramente comprendidos en el tenor de la indicacion o el
término considerado. No debera entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas
a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor
literal».

El articulo 33, apartado 7, del RMUE dispone: «Los productos y servicios no se
consideraran semejantes entre si por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo
a la clasificacion de Niza, Los productos y servicios no se consideraran diferentes entre
si por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificacion de Nizay.

El articulo 33, apartado 8, del RMUE establece lo siguiente:

«Los titulares de marcas de la Unién solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que
estén registradas respecto de un titulo integro de una clase de Niza, podran declarar
que su intencion en la fecha de presentacion de la solicitud era buscar proteccion para
productos o servicios mas alla de los comprendidos en el tenor literal del titulo de la
clase considerada, siempre que los productos o servicios asi designados estuvieran
comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edicién de la
clasificacion de Niza en vigor en la fecha de presentacion de la solicitud.

La declaracion se presentara a la Oficina a mas tardar el 24 de septiembre de 2016, e
indicara, de forma clara, precisa y especifica, los productos y servicios, aparte de los
claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del titulo de la clase, a
los que se extendia inicialmente la intencion del titular. La Oficina tomara las medidas
adecuadas para modificar el registro en consecuencia. La posibilidad de presentar una
declaracion conforme al parrafo primero del presente apartado se entendera sin
perjuicio de la aplicacién del articulo 18, del articulo 47, apartado 2, del articulo 58,
apartado 1, letra a), y del articulo 64, apartado 2.
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Se considerard que las marcas de la Unién respecto de las cuales no se presente
declaracion dentro del plazo a que se refiere el parrafo segundo hacen referencia, a
partir de la expiracion de dicho plazo, tnicamente a los productos o servicios
claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el titulo de
la clase correspondiente».

Otros instrumentos

Las Directrices de la Oficina (Parte B, Examen, Seccion 3, Clasificacion, 4, Lista de
productos y servicios, 4.2, Claridad y precision, 4.2.1, Principios generales) establecen
lo siguiente:

«La indicacién de los productos y servicios sera lo suficientemente clara y precisa
cuando el alcance de la proteccion pueda entenderse en su sentido natural y habitual.

Su “sentido natural y habitual’ se refiere a la definicion general de un término, es decir,
como se suele comprender dicho término. Con frecuencia se definira mediante una
interpretacion gramatical en la lengua en que se presenta la solicitud, mediante las
definiciones contenidas en la Clasificacién de Niza, mediante el uso en diccionarios y
enciclopedias y mediante la jerga comercial de los comerciantes.»

Las Directrices (Parte B, Examen, Seccién 3, Clasificacién, 4 Lista de productos y
servicios, 4.1, Eleccién del alcance adecuado de la proteccion) establecen lo siguiente:

«En lo que respecta a los servicios para los que puede solicitarse proteccion de
marcas, en principio, estos se ofrecen de manera independiente a terceros y se
prestan a cambio de una contraprestacion econémica. Los servicios relacionados con
productos, como la investigacion y el desarrollo de los productos propios de una
empresa, no constituyen un servicio externo para terceros. Si un servicio no se presta
a terceros, sino que es solo un trabajo interno de la empresa, seria redundante incluirlo
en la lista de productos y servicios de la solicitud (30/09/2016, T-355/15, ASTEX /
ALPEX, EU:T:2016:591, § 37). Lo mismo sucede con servicios auxiliares como la
fabricacion, la venta o la publicidad de los productos propios de una empresa.»

Ademas, las Directrices de la Oficina de Marcas de la Unién Europea (Parte C,
Seccién 2, Capitulo 2 «Comparacién de productos y servicios», 1.5.2 «Ambito de los
productos y servicios comparados», 1.5.2.1 «Significado de los términos de la lista de
productos y servicios») establecen lo siguiente:

Una vez identificada la formulacion de los productos o servicios que se van a examinar,
hay que determinar su significado.

En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de
productos o servicios de las marcas, en las que con frecuencia normalmente se aporta
una descripcién mas o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, la
expresion «cinturones, en su calidad de prendas de vestir» excluye, por definicion, los
cinturones de sequridad y los cinturones industriales.
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En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista de
productos y servicios, el alcance de la proteccion de dichos términos habra de
determinarse de acuerdo con su significado natural y habitual e interpretarse a la luz
de la Clasificacion de Niza y también desde una perspectiva comercial. Por lo tanto,
los «cinturones» de la clase 25 son, debido a su clasificacién, «prendas de vestir».

El término «prendas de vestiry, por ejemplo, hace referencia a ropa de manera
colectiva (traduccion de la definicién del Oxford Dictionaries, edicioén en linea). Por lo
tanto, se refiere a los articulos que se llevan para cubrir el cuerpo, como camisas,
vestidos y pantalones. Aunque la definicion de ropa que figura en los diccionarios
estandar no excluye explicitamente el calzado, este ultimo aparece en la Clasificacion
de Niza como un elemento separado en la misma clase (clase 25). Esto lleva a la
conclusién de que prendas de vestir y calzado no son idénticos, sino similares
(13/07/2004, T-115/02, a in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un titulo de clase
nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la
estructura de los titulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales
incluidas en los titulos de clase pueden comprender a otras.

Ejemplo
Carne y aves de corral (clase 29) son idénticas.»

16 La Comunicacion comun de la Red de Propiedad Intelectual de la Union Europea sobre
la practica comun PC15 relativa a la comparacion de productos y servicios: tratamiento
de términos que carecen de claridad y precisidn e interpretacion comun de los criterios
del asunto «Canon» y otros factores, de marzo de 2025 (en lo sucesivo, «PC15») (3),
establece, entre otras cosas, lo siguiente en la pagina 3:

«El ambito de proteccion de los términos empleados en la lista de productos y servicios
objeto de comparacion habra de determinarse de acuerdo con su significado natural y
habitual e interpretarse a la luz de la Clasificacion de Niza y también desde una
perspectiva comercial.

La Clasificacién de Niza sirve, principalmente, para clasificar productos y servicios en
categorias a efectos administrativos y no es decisiva para su comparacion (°). Sin
embargo, de la jurisprudencia (‘) se desprende que las notas explicativas sobre las
diferentes clases de dicha clasificacion pueden ser pertinentes para determinar la
naturaleza y el destino de los productos y servicios en cuestion. En particular, cuando
la descripcion de los productos o servicios para los que se ha registrado una marca es
tan general que puede abarcar productos o servicios muy diferentes, es posible tener
en cuenta, a efectos de interpretaciéon o como indicacion precisa de la designacion de

(%) Practica comun (CP15) «Comparacion de productos y servicios: tratamiento de los términos que carecen de
claridad y precision e interpretacion comun de los criterios de Canon y otros factores», marzo de 2025, p. 3,
disponible en la pagina web de la EUIPN .

(3) Articulo 39, apartado 7, de la DM: «Los productos y servicios no se consideraran similares entre si por el
hecho de figurar en la misma clase de la clasificacion de Niza. Los productos y servicios no se consideraran
distintos entre si por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificacion de Niza».

(*) 09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.) / InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38; 06/10/2021, T-397/20,
Juvederm, EU:T:2021:653, § 35; 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35.
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los productos o servicios, las clases de la clasificacion que ha elegido la parte
solicitante de la marca.»

3 Definicién del ambito de aplicacion de las indicaciones
3.1 Principios fundamentales

17 La lista de productos y servicios para los que se ha registrado una marca define el
alcance de la proteccion conferida por la marca.

18 A raiz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto IP TRANSLATOR (°), tal
como se aplica en el articulo 33, apartado 5, del RMUE, debe interpretarse que el uso
de términos generales, incluidas las indicaciones generales de los titulos de las clases
de la Clasificacion de Niza, incluye todos los productos o servicios claramente
comprendidos en el tenor literal de la indicacion o término (°). Por consiguiente, no
debe interpretarse que el uso de tales términos o indicaciones incluya una
reivindicacion relativa a productos o servicios que no puedan considerarse
comprendidos en ese tenor literal.

19 Definir el alcance de una determinada categoria o articulo de productos o
servicios en una clase concreta de la Clasificacion de Niza es un paso previo
necesario antes de cualquier comparacion (7).

20 La interpretacién de los términos utilizados en la descripcién de los productos y
servicios debe evaluarse segun el « » (principio de interpretacion) en la fecha de
presentacion de la solicitud de marca (8). Por consiguiente, el registro de una marca
debe interpretarse a la luz de la Clasificacion de Niza en la version vigente en el
momento en que se presento la solicitud de registro de la marca (°).

21  Una interpretacion literal de los términos en el sentido del articulo 33, apartado 5,
del RMUE debe llevarse a cabo en la lengua auténtica (articulo 147, apartado 3, del
RMUE) determinando su significado natural y habitual ('°), desde una perspectiva

(5) 19/06/2012, C-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361, § 58-60.

() 11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750, § 42;
24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 21; 04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) /
Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 50.

(") 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.) / Maltese cross (fig.), § 54; 17/01/2024,
T-47/23, WILD INSPIRED / INSPIRED, EU:T:2024:12, §22; 09/07/2025, T-144/24, BIENENBEISSER,
EU:T:2025:700, § 25.

(8) 07/12/2018, T-471/17, EDISON, EU:T:2018:887, § 34, confirmado por 16/09/2020, C-121/19 P, EDISON,
EU:C:2020:714; 17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE vy otros, EU:T:2019:752, § 26; 4 de
septiembre de 2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.),
EU:T:2024:578, § 45.

(°) 24/03/2021, T-588/19, Power Stars (fig.), EU:T:2021:157, §41; 26/04/2023, T-794/21, Mouldpro,
EU:T:2023:211, § 21; 04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN
ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 63; 16/10/2024, T-194/23, FRACTALIA (fig.), EU:T:2024:696, § 148.

("% 10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 66; 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol,
EU:T:2021:526, § 29; 06/07/2022, T-478/21, Ballon d’or, EU:T:2022:419, § 35.
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comercial ("), y a la luz de la Clasificacion de Niza y sus notas explicativas ('?).
A la hora de determinar el alcance de un término, su definicion tal y como figura en los
actos normativos pertinentes de la UE puede resultar relevante o incluso decisiva ('3).

3.2 Determinacioén del significado natural y habitual de los términos

22 Como ha sostenido el Tribunal, el alcance de la proteccion de una marca de la
Unién Europea siempre esta definido por el significado natural y habitual de los
términos elegidos ().

23 Porlotanto, para interpretar el alcance de las indicaciones de los productos y servicios
para los que se ha registrado o solicitado el registro de una marca, es necesario
examinar cada uno de esos términos de forma individual, teniendo en cuenta su
significado natural y habitual (también denominado con el concepto sinénimo de
«significado habitual y corriente» ('°).

24  El Reglamento de la UE sobre marcas registradas (EUTMR) no ofrece una definicion
del concepto de «significado natural y habitual», ni tampoco se define dicho concepto
en la jurisprudencia.

25  Segun las Directrices de la Oficina ('®), el concepto «significado natural y habitual» se
refiere a la definicion general de un término, es decir, como se suele comprender dicho
término. Con frecuencia se definira mediante una interpretacion gramatical en la
lengua en que se presenta la solicitud, mediante las definiciones contenidas en la
Clasificacion de Niza, mediante el uso en diccionarios y enciclopedias y mediante la
jerga comercial de los comerciantes».

26 De hecho, el significado natural y habitual de un término debe evaluarse desde la
perspectiva del publico pertinente, es decir, como se entiende comiunmente dicho
término, basandose en diccionarios y enciclopedias en la lengua correspondiente, asi
como en otras fuentes objetivas que reflejen la interpretacion del término desde una
perspectiva comercial, y a la luz de la Clasificacién de Niza.

27 Sinembargo, la interpretacion del alcance de las indicaciones de productos y servicios,
de acuerdo con su significado natural y habitual, no es tan sencilla como podria
parecer a primera vista. Pueden producirse interpretaciones divergentes incluso con
indicaciones aparentemente basicas como prendas de vestir de la clase 25.

(")PC15, p. 3.

('?) 06/07/2022, T-478/21, BALLON D'OR, EU:T:2022:419, § 52-59; 26/04/2023, T-794/21, Mouldpro,
EU:T:2023:211, § 25-27; 20/12/2023, T-221/22 & T-242/22, Lutamax, EU:T:2023:858, § 40-47; 04/09/2024, T-
73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 48-
68; 09/07/2025, T-144/24, BIENENBEISSER, EU:T:2025:700, § 26.

(13) 13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige (Fig.) y otros, EU:T:2010:394, § 56; 20/12/2023,
T-221/22 & T-242/22, LUTAMAX, EU:T:2023:858, § 40-47.

(") 10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 66; 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol,
EU:T:2021:526, § 29; 06/07/2022, T-478/21, BALLON D'OR, EU:T:2022:419, § 35; 13/11/2024, T-559/23, S
SKINS (fig.), EU:T:2024:800, § 30

('®) 10/09/2025, T-86/24, VINATIS / VINITES, EU:T:2025:852, §43; 07/12/2018, T-471/17, EDISON,
EU:T:2018:887, § 38, confirmado por 16/09/2020, C-121/19 P, EDISON, EU:C:2020:714; 04/09/2024, T-73/23,
TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 50.

(%) Directrices, Parte B, Examen, Seccion 3, Clasificacion, Punto 4.2.1.
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Por ejemplo, en el asunto DAYADAY ('), el Tribunal General sostuvo que las batas
de bafio estaban incluidas en la categoria de prendas de vestir y, por lo tanto, se
constaté una similitud entre las toallas de bafio (clase 24) y las prendas de vestir.
Posteriormente, en el asunto SAKKATTACK ('8), en el que se planteaba la cuestion
de si la marca anterior prendas de vestir (clase 25) era similar a los productos
impugnados—productos textiles y sus sustitutos; toallas textiles; toallas de cara;
toallas de bario; toallas de mano; pafos de bafno (clase 24)—, el Tribunal General
desestimé el argumento del oponente de que la amplia categoria de prendas de vestir
abarcaba albornoces y que, por lo tanto, existia una similitud con los productos
impugnados. El Tribunal General declaré que la marca anterior abarcaba prendas de
vestir y no albornoces ni batas y, en consecuencia, considerd infundado el argumento
del oponente. Sin embargo, esta conclusion no parece basarse en la interpretacién del
alcance de la categoria de prendas de vestir segun su significado natural y habitual y
a la luz de la Clasificacién de Niza. En el asunto CAMEL CROWN ('), el Tribunal
General, remitiéndose al asunto SAKKATTACK, adopté el mismo enfoque al
considerar que la categoria general de ropa, calzado y sombreros (clase 25) amparada
por la marca anterior no abarcaba necesariamente productos especificos como
albornoces y, en consecuencia, confirmé la resoluciéon impugnada segun la cual los
productos mencionados de la marca anterior no eran similares a los productos textiles
objeto de litigio, concretamente foallas de tejido; toallas de cara de tejido; toallas de
bafio; ropa de hogar, de la clase 24. Las conclusiones a las que se llega en los asuntos
SAKKATTACK y CAMEL CROWN pueden ser discutibles, teniendo en cuenta el
significado natural y habitual del término ropa, asi como la finalidad y el uso previsto
de la ropa en la medida en que sea pertinente para la clase 25, a saber, cubrir el cuerpo
humano, ocultarlo, adornarlo y protegerlo de las inclemencias del tiempo, tal y como
ha confirmado repetidamente el Tribunal en otros asuntos (*°). De hecho, segun
jurisprudencia consolidada, si una marca se registra para una indicacion general del
titulo de la clase —por ejemplo, ropa, queda protegida para todas las prendas de vestir
que se incluyan en el significado natural y habitual de dicha categoria, teniendo en
cuenta también la Clasificacion de Niza (es decir, el ambito de aplicacion de la clase
correspondiente) (?'). .

En el asunto REBELZ (??), las Salas de Recurso sostuvieron que los uniformes de jiu-
jitsu, judo y judogi (clase 25) constituian una prenda especial necesaria para la practica
de los distintos tipos de deportes de artes marciales y que estaban destinados
exclusivamente a quienes practican dichos deportes y, a diferencia de otros tipos de
ropa deportiva, no podian llevarse como ropa informal. Por lo tanto, segun las Salas
de Recurso, no resultaba convincente considerar que la especificacion relativa a ropa
de mujer, hombre y nifio (clase 25) incluyera los uniformes de jiu-jitsu, judo y judogi
simplemente porque estos ultimos también cubrian el cuerpo. Las Salas de Recurso
consideraron que una interpretacién tan amplia no se ajustaria a la realidad del
mercado y no seria razonable, habida cuenta de la gran diversidad y amplitud del

(') 09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) y otros, EU:T:2020:407, § 128.

(8) 15/10/2020, T-788/19, Sakkattack (fig.) / Attack y otros, EU:T:2020:484, § 47-49.

(°) 26/07/2023, T-562/21, Camel crown / camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 48.

(%0) 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 32, 52; 09/07/2025, T-144/24, BIENENBEISSER,
EU:T:2025:700, § 56.

(3") 07/04/2016, T-613/14, Polycart A Whole Cart Full of Benefits / POLICAR, EU:T:2016:198; § 22, 23.

(%) 21/01/2025, R 1200/2024-5, REBELZ (fig.) / Rebelz, § 30-36.
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mercado de la confeccién, la gran variedad de funciones y canales de distribucion, y
el caracter altamente especializado de los productos objeto de la solicitud.

En el asunto S SKINS (%), el Tribunal General evalué el significado natural y habitual
de los términos «médico», «terapéutico» y «ortopédico» en el contexto de los
productos prendas de compresion con fines médicos; prendas de compresion
terapéuticas; medias con fines médicos (clase 10), para los que, entre otros, se habia
registrado la marca. El Tribunal General se remitié a las definiciones del diccionario de
los términos «médico», «terapéutico» y «ortopédico», y sostuvo que dichos términos
no podian interpretarse en el sentido de que se refirieran exclusivamente a la cura o
el tratamiento de una enfermedad, lesion o traumatismo existentes en el cuerpo, tal y
como alegaba la demandante. El TG indico que dichos términos también debian
entenderse como referidos a la prevencion de enfermedades o lesiones y a la mejora
de la propia salud en general. Por lo tanto, el TG desestimé el argumento de la parte
solicitante de que mejorar el rendimiento y ayudar a la recuperacion no constituian
fines médicos. Llegd a la conclusion de que prendas de compresion con fines médicos;
prendas de compresion terapéuticas; medias con fines médicos, debian entenderse
como aquellas que incluyen, entre otras cosas, prendas y medias utilizadas para
prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o dolencia, o para mejorar la salud en
general.

En el asunto PRINCE MOM (?%), las Salas de Recurso abordaron la interpretacion del
alcance de la indicacién juegos de la clase 28. Considerd que la Division de Oposicién
habia interpretado incorrectamente que las bolas para juegos (clase 28) se utilizaban
unicamente para juegos en el sentido de juegos de diversion y juguetes y que, por lo
tanto, eran diferentes a los articulos para la gimnasia y el deporte (clase 28). Las Salas
de Recurso sefalaron que el término «juegos» también abarcaba los «juegos
deportivos», de modo que pelotas para juegos presentaban puntos en comun con
articulos de gimnasia y deportivos. En particular, consideré que tenian un método de
uso y una finalidad similares, asi como que eran intercambiables. Asimismo, se
constatd que podian distribuirse a través de los mismos canales comerciales; por lo
tanto, se considerd que estos productos presentaban un grado medio de similitud.

El significado que se atribuye a una indicacion de productos o servicios en los circulos
comerciales pertinentes es importante para determinar el significado natural y habitual
del término, con el fin de interpretar el alcance de la proteccion que se concede a una
marca.

Por ejemplo, en el asunto DONAS DULCESOL (%), el Tribunal General confirmé a las
Salas de Recurso que no habia motivos para interpretar que los términos productos
de pan y pasta (clase 30) en el registro de la marca anterior abarcaban productos de
pasteleria esponjosa en forma de bola, glaseados o cubiertos de chocolate, para los
que se habia demostrado el uso de la marca. Las Salas de Recurso tuvieron en cuenta
el significado natural y habitual de los términos productos de panaderia y pasta,
incluida la diferenciacion entre productos de panaderia y pasteleria que figura en la
literatura especializada, asi como desde la perspectiva comercial, y considerd
asimismo la distincion entre dichos términos en la estructura de la Clasificacion de

(%) 13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800, § 35-41.
(?%) 15/04/2025, R 1672/2024-2, Prince Mom (fig.) / prince (fig.) y otros, § 29-37.
(?°) 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526, § 22-44.
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Niza que ya existia en la primera edicion de dicha clasificacién (1963), que era la
edicion vigente en el momento de la solicitud de la marca. Por lo tanto, la intencién del
titular al presentar la marca no podia haber sido cubrir los productos de pasteleria que
comprendian los productos para los que se demostro el uso de la marca.

34  Del mismo modo, en los asuntos SALVA D’OR (%) y EGGS KING (¥), las Salas de
Recurso evaluaron el alcance del término carne (clase 29) también desde una
perspectiva comercial y concluy6 que la carne no incluia el pescado (clase 29).

35 En lo que respecta a la interpretacion del alcance de las indicaciones de servicios,
teniendo en cuenta su significado natural y habitual, asi como desde una perspectiva
comercial, el Tribunal ha sostenido que, para demostrar el uso en relacion con un
servicio, dicho servicio debe ofrecerse a terceros e implicar, por lo general, una
contraprestacion econémica (%).

36 En ese contexto, por ejemplo, los servicios de venta al por menor [en relacion con
productos especificos] deben interpretarse desde una perspectiva comercial y a la luz
de la legislacion en materia de marcas, es decir, como servicios prestados a terceros,
en lugar de seguir la definicién de «venta al por menor» que figuran en los diccionarios
(por ejemplo, «[l]a actividad o el negocio de vender productos en cantidades
relativamente pequefias para su uso o consumo» (?°). Tal y como ha establecido el
Tribunal, «, el objetivo del comercio minorista es la venta de bienes a los
consumidores, lo que incluye, ademas de la operacion de venta propiamente dicha,
toda actividad realizada por el comerciante con el fin de fomentar la celebracion de
dicha operacion». Esta actividad consiste, en particular, en seleccionar un surtido de
productos que se ofrecen a la venta y ofrecer una variedad de servicios destinados a
inducir al consumidor a concluir la transacciéon antes mencionada con el comerciante
en cuestion en lugar de con un competidor» (*°). Por lo tanto, las actividades que
forman parte integrante de la oferta de venta de productos no pueden considerarse
servicios independientes con arreglo a la Clasificacion de Niza (*').

37 Ademas, de la nota explicativa relativa a la clase 35 de la Clasificacion de Niza (*?) se
desprende que el concepto de servicios de venta al por menor se refiere a tres
caracteristicas esenciales, a saber, en primer lugar, que la finalidad de dichos servicios
es la venta de productos a los consumidores; en segundo lugar, que estan destinados
al consumidor con el fin de que pueda examinar y comprar cémodamente dichos
productos y, en tercer lugar, que se prestan en beneficio de terceros (**). Esta tercera

(%6) 28/02/2020, R 1859/2019-4, Salva d'or / Salvora, § 17.

(?7) 30/04/2021, R 575/2020-5, EGGS KING (fig.) / Curry king y otros, § 37.

(%8) 30/09/2016, T-355/15, ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 37-38; 07/12/2022, T-747/21, Fonhlenelf,
EU:T:2022:773, § 90; 07/05/2025, T-1088/23, RTL (fig.), EU:T:2025:446, § 65.

(?°) Oxford English Dictionary, en https://www.oed.com/dictionary/retail_n1?tab=meaning_and_use#25735309.
(30) 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34.

(3) 10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26.

(3?) La nota explicativa relativa a la clase 35 establece que dicha clase incluye, en particular, el agrupamiento,
en beneficio de terceros, de una variedad de productos (excluido su transporte), para que los consumidores
puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos productos. Estos servicios pueden prestarse en tiendas
minoristas, en puntos de venta al por mayor, a través de catalogos de venta por correo o por medios electrénicos,
por ejemplo, a través de paginas web o programas de televenta. Se menciona explicitamente que, a efectos de
clasificacion, la venta de productos no se considera un servicio.

(33) 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 36; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P &
C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE vy otros, EU:C:2020:151, § 124-126.
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caracteristica esencial sugiere que la expresion «para otros» no puede interpretarse
como los consumidores que compran los productos, sino mas bien como los distintos
fabricantes que buscan un mercado para sus productos (*4).

38 De hecho, tal y como confirmo el Tribunal General en el asuntoROZALIYA (*), «los
servicios minoristas se prestan, por lo general, en beneficio de terceros y no para los
propios productos del titular. En lo que respecta a los servicios de la clase 35, y de
conformidad con la nota explicativa de la clasificacién prevista en el Arreglo de Niza,
en su version revisada y modificada, estos se refieren a la venta de productos, se
prestan en el momento de la venta de productos y con vistas a la misma, y se prestan
en beneficio de terceros».

39 Las Salas de Recurso aplican sistematicamente esta interpretacién de los servicios de
venta al por menor (y también mutatis mutandis de los servicios de venta al por mayor),
por ejemplo, en NOVEX, FALCO, NUMADU, CEMAQ, RITUALS (%¢).

40 Sin embargo, puede plantearse la cuestidn de si la venta al por menor por una empresa
de sus propios productos en su propia tienda constituye una prestacién de servicios
de venta al por menor, en el sentido de la jurisprudencia antes mencionada, para
satisfacer el requisito de uso de la marca.

41  Segun una linea jurisprudencial, la venta al por menor exclusivamente de productos
propios no constituye la prestacion de servicios de tienda minorista de la clase 35.

42  Por ejemplo, en el asunto ADLER(*), las Salas de Recurso declararon que «no hay
uso con respecto a los servicios de venta al por menor si el fabricante se limita a vender
sus propios productos en su tienda o a través de su sitio web. El uso para servicios de
venta al por menor requiere, precisamente, la venta de productos de otros
fabricantes». En el asunto ATHLETA (®), las Salas de Recurso consideraron, en
relaciéon con los servicios de venta al por menor y al por mayor y los servicios de venta
al por menor y en linea registrados en el ambito de la ropa, la sombrereria, el calzado
y los accesorios de ropa y otros productos, que las pruebas del titular de la MUE no
demostraban que la venta de sus productos en tiendas fuera de su responsabilidad.
Las Salas de Recurso consideraron que no habia pruebas claras de que el titular de
la MUE fuera responsable del agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad
de productos, lo que permitia a los clientes ver y comprar comodamente esos
productos con la marca impugnada. En el asunto TUZZI (*°), las Salas de Recurso
consideraron que no se habia demostrado un uso efectivo para la venta al por menor

(34) Véanse también las Directrices de la Oficina, Parte C: Oposicién, seccion 7: Prueba del uso, 6: Naturaleza
del uso, 6.3: Uso en relacion con los productos y servicios registrados, 6.3.6: Uso para la venta de los propios
productos del fabricante.

(3%) 05/03/2025, T-118/24, ROZALIYA jewelry for enlightenment, EU:T:2025:216, § 31, también con referencia a
20/01/2021, T-844/19, discount-apotheke.de (fig.) / APODISCOUNTER y otros., EU:T:2021:25, § 53.

(36) 29/01/2025, R 666/2024-1, novex (fig.), § 45; 11/02/2025, R 1432/2024-4, FALCO / FULCO (fig.) y otros, §
40-47; 10/12/2024, R 865/2024-2, numadu LIFE (fig.) / numa, § 29-31; 30/11/2021, R 2029/2020-1, Cemag /
Emag y otros, § 53-56; 12/05/2025, R 2472/2023-4, RITUALS, § 68-93.

(37) 11/12/2024, R 949/2024-1, adler / Adler, 22, 23.

(38) 22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.), § 126, 127; idem en 22/09/2025, R 27/2025-4, ATHLETA (fig.),
§ 120, 121; 29/09/2025, R 57/2025-4, DEVICE OF A WHITE PINWHEEL ON BLACK ROUND BACKGROUND
(fig.), § 115, 116.

(3°) 25/03/2025, R 1456/2024-4, TUZZI, § 63, 64.
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de prendas de vestir, «incluso si la Sala aceptara que la venta de sus productos en
sus propias tiendas pudiera considerarse un servicio de venta al por menor».

Del mismo modo, en el asunto WINCHPRO (*°), las Salas de Recurso estuvieron de
acuerdo con la conclusién de la resolucién impugnada de que la venta de los propios
productos de la parte oponente no era un servicio independiente, sino una actividad
cubierta por la proteccion conferida por el registro de los propios productos. Por lo
tanto, las Salas de Recurso confirmaron que no se habia demostrado el uso de la
marca anterior en relacion con los servicios de distribucion de en el ambito de los
cabrestantes y sus piezas de recambio, equipos de mineria, equipos de elevacion,
poleas, gruas, rampas metalicas para vehiculos, ganchos y soportes, grilletes,
eslingas, cables de acero, dinamometros, gatos para coches, compresores de aire y
variadores de frecuencia (VDF) en la clase 35, cuya naturaleza se consideré que
correspondia a servicios de venta al por menor. Las Salas de Recurso subrayaron que
el uso efectivo de una marca para servicios de distribuciéon de la clase 35 requeria
pruebas claras de que la parte solicitante ofrecia tales servicios como una actividad
comercial independiente, normalmente en beneficio de terceros, y no
simplemente revendiendo productos como parte de sus propias operaciones
comerciales.

Por el contrario, también hay algunos casos recientes en los que las Salas de Recurso
adoptaron un enfoque segun el cual los servicios de venta al por menor relativos
exclusivamente a los productos propios en su propia tienda o tiendas pueden, en
determinadas circunstancias, considerarse servicios de venta al por menor de la
clase 35.

Por ejemplo, en el asunto « RITUALS», las Salas de Recurso consideraron que una
empresa comercial, como la que gestiona la cadena de tiendas de cosméticos
«RITUALS», que ademas de la transaccion de venta licita de sus productos ofrecia
toda una serie de actividades destinadas a fomentar la celebracién de dicha
transaccién de venta, tenia pleno derecho a obtener proteccién no solo para los
propios productos, sino también para los servicios de venta al por menor que tenian
por objeto dichos productos. Las Salas de Recurso se mostraron convencida por las
pruebas presentadas por el titular de la marca, que demostraban que este llevaba a
cabo una serie de actividades en sus tiendas con el fin de fomentar la celebracién de
la operacion de venta, las cuales consistian, entre otras cosas, en: (i) seleccionar un
surtido de productos puestos a la venta, (ii) en ofrecer una variedad de servicios
destinados a inducir al consumidor a celebrar la transaccion de venta con caracter
juridico de estos productos «Rituals» con el titular de la marca en lugar de con un
competidor, es decir, una experiencia completa en la que los consumidores podian,
por ejemplo, lavarse las manos con jabdn «Ritualsy, tomar té «Rituals» y en la que el
personal cualificado del titular de la marca realizaba demostraciones de los productos
(ya fuera durante un masaje de manos de un minuto, o en seminarios, talleres o clases
magistrales) y los consumidores podian crear sus propios productos a medida o utilizar
las aplicaciones y guias de «Rituals» sobre mindfulness, meditacién y yoga para
relajarse y recargar su mente y su cuerpo (*'). Por consiguiente, las Salas de Recurso
concluyeron que el titular de la MUE habia demostrado el uso efectivo de sus marcas

(49) 29/09/2025, R 194/2025-1, WinchPro (fig.) / PROWINCH (fig.) y otros, § 46-68.
(41) 12/05/2025, R 2472/2023-4, RITUALS, § 84, 91.
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no solo para una gama de productos cosméticos, sino también para servicios de venta
al por menor en relacién con dichos productos cosméticos.

Las Salas de Recurso confirmaron esta misma interpretacién del alcance de los
«servicios de tiendas minoristas» en el asunto LES VISIONNAIRES (*?), en el que se
considero que el uso de la marca anterior en relacion con la venta al por menor de los
productos del oponente en sus propias tiendas o a través de su pagina web cumplia
el requisito de uso efectivo para la marca registrada (venta al por menor y al por mayor,
incluida la venta en linea, de aparatos de iluminacion, muebles y accesorios de
decoracion, y productos textiles) (Clase 35).

Sin embargo, la linea jurisprudencial predominante sigue siendo que la venta al por
menor de productos exclusivamente propios no constituye la prestacién de servicios
de venta al por menor en la clase 35, ya que no implica ningun beneficio para otros
fabricantes. Por lo tanto, falta una caracteristica esencial de los servicios de venta al
por menor.

En el mismo sentido, la publicidad y los servicios de publicidad de la clase 35 deben
interpretarse en el sentido de que consisten en «prestar asistencia a otros en la venta
de sus productos y servicios mediante la promocién de su lanzamiento o venta, o
reforzar la posicion del cliente en el mercado y permitirles adquirir una ventaja
competitiva a través de la publicidad» (*3). Por lo tanto, estos servicios estan dirigidos
a empresarios que desean promocionar sus productos o servicios entre el publico
potencialmente interesado en dichos productos o servicios. Son esas empresas, y no
el publico en general, las destinatarias de los servicios publicitarios (*4). Estos servicios
son prestados generalmente por agencias de publicidad cuyo objetivo es analizar las
necesidades de los clientes y proporcionarles la informaciéon y el asesoramiento
necesarios para comercializar sus productos y servicios. Para alcanzar ese objetivo,
dichas agencias elaboran una estrategia personalizada para publicitar los productos y
servicios a través de diversos canales de distribucion, como periddicos, catalogos,
paginas web o emisiones de television y radio (*°).

Por lo tanto, una actividad accesoria a la propia actividad empresarial, como la
promocion de sus propios productos o servicios, no puede considerarse la prestacion
de servicios publicitarios a terceros (*6).

La interpretacion de servicios publicitarios tal y como se prestan a terceros con el
objetivo de crear o mantener un mercado para dichos servicios (es decir, para competir
con otras empresas, como las agencias de publicidad que prestan servicios
publicitarios a terceros), y sin incluir las actividades propias de promocién y publicidad
de los productos propios, es aplicada de forma sistematica por las Salas de Recurso,
por ejemplo, en TINTAS BRICOR, CORTE ITALIANA, EPSILON TECHNOLOGIES,

(42)01/10/2025, R 1954/2024-4, LES VISIONNAIRES / visionnaire HOME FILOSOFIA (fig.) y otros, § 51-59; idem
12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME FILOSOFIA (fig.) y otros, § 60-68.
(*3) 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO, EU:T:2015:791, §50; 21/05/2025, T-94/24, AIRBNB,
EU:T:2025:529, § 41, 42.

(44) 21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS / Event, EU:T:2013:147, § 51.

(45) 23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS / KISS y otros, EU:T:2020:433, § 86.

(46) 04/10/2017, T-143/16, INTESA, EU:T:2017:687, §29, 31; 20/11/2024, T-200/24, Wonderbox (fig.),
EU:T:2024:841, § 49; 21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529, § 41, 50.
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SMART BASE, BODEGAS BV, INSTITUTO ESPANOL DE VINOS DE CALIDAD, VZ
VINA ZANCARA, YACHTICO (*').

Lo mismo se aplica a otros servicios como la gestion de empresas, la administracion
de empresas, la comercializacion, los servicios de importacion y exportacion, las
funciones de oficina (clase 35), los servicios de financiacion (clase 36), que los
solicitantes incluyen a menudo en las especificaciones de las marcas sin tener en
cuenta que la proteccion de la marca debe garantizarse para estos servicios
unicamente si la empresa de la parte solicitante presta o tiene previsto prestar estos
servicios para otros, pero no como una actividad interna para explotar su propia
empresa (por ejemplo, la promocion y comercializacion de los propios productos o la
gestion (administracién) de la propia empresa, o realizando tareas de oficina como la
recopilacion de estadisticas, la recopilacion de informacion en bases de datos
informaticas, la facturacion, la preparacion del registro de remuneraciones, que forma
parte de la gestidon de la propia empresa). El registro de una marca para dichos
servicios, cuando estos constituyan, de hecho, una mera actividad interna del titular
de la marca, haria que dicho registro fuera vulnerable (parcialmente ineficaz o incluso
susceptible de revocacién) en caso de que se aplicara el requisito del uso efectivo de
la marca, tanto en procedimientos de oposicién como de revocacion.

Por ejemplo, en el asunto SMART BASE (), las Salas de Recurso, remitiéndose a
una amplia jurisprudencia previa (*°), interpretaron que la gestion empresarial (clase
35) abarca los servicios destinados principalmente a prestar asistencia en el
funcionamiento o la gestion de una empresa industrial o comercial y que incluye
todos los servicios que prestan asistencia a una empresa. Las Salas de Recurso
interpretaron que la gestion de empresas consiste en recopilar informacién y
proporcionar herramientas empresariales, conocimientos especializados y asistencia
para permitir a los clientes llevar a cabo su negocio o proporcionar a las empresas
el apoyo necesario para adquirir, desarrollar y ampliar la cuota de mercado. Implica
prestar asistencia en la gestién de una empresa, como el establecimiento de objetivos,
la planificacién y la eleccion del enfoque adecuado para alcanzarlos, asi como el
control, la supervision y la organizacion de sus operaciones. Estos servicios incluyen
actividades como la realizacion de estudios y evaluaciones de empresas, el analisis
de costes y la consultoria de organizaciones empresariales.

Por lo que se refiere a los servicios de importacion y exportacion, en LYRUS (%), las
Salas de Recurso los definieron como servicios que se ofrecen con el objetivo de
prestar asistencia a terceros en la venta de sus productos haciendo posible el
movimiento de sus respectivos productos de un pais a otro. Del mismo modo, en el

(47) 26/03/2021, R 882/2020-1, TINTAS BRICOR (fig.) / Bricor y otros, § 49; 27/05/2021, R 2151/2020-2, Corte
Italiana - FOOD EXPERIENCE / El Corte Inglés (fig.) y otros, § 41; 01/06/2021, R 1611/2020-5, EPSILON
TECHNOLOGIES (fig.), § 95-96; 17/05/2022, R 1307/2021-5, Smart base, § 62; 09/12/2024, R 1413/2024-4,
BODEGAS BV / BVLAND (fig.) y otros, § 31-32; 31/01/2025, R 1380/2024-4, SPANISH FINE WINES INSTITUTE,
§ 73-77; 06/11/2025, R 867/2025-1, VZ VINA ZANCARA (fig.) / V.Z. y otros, § 70-72; 30/09/2025, R 381/2025-1,
Yachtico, § 39.

(*8) 17/05/2022, R 1307/2021-5, Smart base, § 62.

(*°) 30/08/2010, T-270/09, Medidata (Fig) / MeDiTA, EU:T:2010:419, § 51-52; 28/04/2015, R 1280/2014-5,
Icmetzner Portfolio / Metzler, § 25; 11/09/2013, R 1244/2012-2, Northwood professional forest equipment /
Norwood, § 29; 11/09/2014, R 464/2014-1, Acomea / Achmea, § 37; 05/02/2014, R 1546/2013-2, Intimes Wach
(fig.) / swatch, § 15; 11/05/2016, R 1723/2015-2, HB / HB, § 86; 17/08/2020, R 476/2020-4, Mobvista / Movistar,

§ 29.

(59) 07/04/2020, R 1964/2019-2, LYRUS Think-Design-Deliver (fig.) / Lynux, § 23.
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55

56

asunto VZ VINA ZANCARA (*'), las Salas de Recurso definieron los servicios de
importacion y exportacion como aquellos que consisten en «apoyar o ayudar a otras
empresas a distribuir sus productos».

Del mismo modo, en FF (%), las Salas de Recurso consideraron que los servicios de
importacion y exportacion de para productos cosmeéticos se prestaban a terceros, por
ejemplo, a minoristas en linea que adquieren bienes de consumo fabricados fuera del
EEE para su entrada en la UE y viceversa. Se sefialaba que «, a la hora de facilitar
esta comparacion transfronteriza de precios finales, los minoristas en linea suelen
recurrir a proveedores de servicios de importacion y exportacion que se encargan,
entre otras cosas, del despacho de aduanas».

En el asunto RATPAC (*3), el Tribunal General abordo la interpretacién del alcance de
las indicaciones de los servicios de financiacién de la clase 36 y de la produccién de
peliculas [entretenimiento] de la clase 41, en el contexto del argumento de la parte
solicitante de que esta ultima también incluia la financiaciéon de la produccion de
peliculas y, por lo tanto, era similar a los servicios de financiacion. EI TG confirmé que
los servicios de financiacién se referian a actividades econémicas para terceros,
mientras que la financiacién cinematografica, incluida en la actividad de produccion
cinematogréfica, se referia a la financiacién de los propios proyectos. Contrariamente
a lo que alego6 la parte solicitante, el TG no considerd que su ejemplo de financiacion
cruzada de peliculas por las partes coproductoras ilustrara una actividad de
financiacién para terceros, sino mas bien una autofinanciacion. Segun el TG, la
financiacién cinematografica realizada en el contexto de la produccion cinematografica
y destinada a financiar una o mas de las propias peliculas no podia equipararse a la
financiacion de servicios destinados a la financiacién de proyectos de terceros o a la
facilitacion de sus transacciones financieras.

En conclusién, el alcance de las indicaciones de productos y servicios debe analizarse
sobre la base de la redaccion de la descripcion (expresiones, su relacion entre siy la
puntuacion), definiendo el significado natural y habitual de las indicaciones de
productos y servicios desde la perspectiva del publico pertinente, es decir, como se
entiende comunmente el término, basandose en diccionarios de la lengua auténtica
pertinente en la que se presento la solicitud (**), asi como en otras fuentes objetivas
que reflejen la interpretacion del término desde una perspectiva comercial. Sin
embargo, dicha apreciacion no puede limitarse Unicamente a definir el significado
natural y habitual del término. Para evitar interpretaciones erréneas del alcance de las
indicaciones de productos y servicios y, por consiguiente, del alcance de la proteccion
que confiere el registro de una marca, dicha evaluacién debe tener en cuenta la l6gica
y el sistema inherentes a la Clasificacion de Niza (véase el apartado 3.3). Por lo que
se refiere a los servicios, siempre deben interpretarse como prestados «para
terceros». Por consiguiente, no se podra invocar con éxito el registro de una marca
para un servicio que, al estar sujeto a la prueba de uso, se demuestre que es una
actividad interna destinada al funcionamiento del propio negocio del titular de la marca,

(%) 06/11/2025, R 867/2025-1, VZ VINA ZANCARA (fig.) / V.Z. y otros, § 63.

(52) 24/11/2025, R 574/2025-5, FF (fig.) / FF (fig.), § 25, 29.

(53) 08/01/2025, T-163/24, RATPAC / RAT PACK y otros, EU:T:2025:3, § 41.

(54) En caso de duda sobre la interpretacion de indicaciones imprecisas relativas a productos y servicios en la
lengua auténtica en la que se presento la solicitud, la interpretacion también podra tener en cuenta la segunda
lengua, con fines meramente confirmatorios (véase 14/01/2026, T-619/24, Kimkom / KIMPTON, EU:T:2026:4, §
44 a 46).
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ni se podra mantener dicho registro de marca en esa parte si no existe ningun servicio
orientado al exterior prestado «a terceros».

3.3 Relevancia de la Clasificacion de Niza

57 La Clasificacién de Niza tiene principalmente fines administrativos, consistentes en
facilitar la redaccion y tramitaciéon de las solicitudes de marcas, sugiriendo
determinadas clases y categorias de productos y servicios, asi como en permitir la
realizacion de busquedas de marcas. Por lo tanto, el alcance de la proteccion que
confiere la legislaciéon en materia de marcas no viene determinado por la inclusion de
un término en una estructura de informacion taxondmica, sino por el significado
habitual de dicho término. Ademas, los titulos de las clases no constituyen un sistema
en el que los productos o servicios incluidos en una clase o categoria queden excluidos
de formar parte también de otra clase o categoria (°°).

58 Sin embargo, el Tribunal también ha declarado que la Clasificacion de Niza es
importante para la interpretacion del alcance de los términos cubiertos por un registro
de marca. De hecho, conviene consultar la Clasificacion de Niza y sus notas
explicativas sobre las clases para determinar, en caso necesario, el alcance o el
significado de los servicios para los que se ha registrado una marca ().

59 Por lo tanto, cuando sea necesario definir el alcance de las indicaciones de los
productos y servicios, debera hacerse referencia a la Clasificacién de Niza con el fin
de determinar, en su caso, el ambito o el significado de los productos para los que se
ha solicitado o registrado una marca.

60 En particular, cuando la descripcion de los productos y servicios para los que se ha
registrado una marca es tan general que puede abarcar productos muy diferentes, es
posible tener en cuenta, a efectos de interpretacién o como indicacion precisa de la
designacién de los productos y servicios, las clases de la clasificacion que ha elegido
el titular de la marca (°').

61 Por consiguiente, los productos o servicios amparados por una marca deben
interpretarse desde un punto de vista sistematico, teniendo en cuenta la logica y el
sistema inherentes a la Clasificacion de Niza, sin dejar de considerar las descripciones
y las notas explicativas de las clases, que son pertinentes para determinar la
naturaleza y la finalidad de los productos en cuestion (%8).

(%%) 13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800, §29; 14/09/2015, T-453/11, LAGUIOLE,
EU:T:2015:718, § 88; 07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) y otros, EU:T:2019:782, § 96.

(56) 10/09/2014, T-199/13, STAR / STAR LODI y otros, EU:T:2014:761, § 35; 09/09/2019, T-575/18, The Inner
Circle / InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38; 30/11/2022, T-12/22, Naturcaps / Naturkaps, EU:T:2022:733, § 23;
28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363, § 44; 05/06/2024, T-58/23, BIG MAC,
EU:T:2024:360, § 87; 04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN
ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 64 ; 14/01/2026, T-619/24, Kimkom / KIMPTON, EU:T:2026:4, § 55.

(57) 05/03/2025, T-26/24, JUNGLE JUICE, EU:T:2025:206, § 33; 09/07/2025, T-144/24, BIENENBEISSER,
EU:T:2025:700, § 26-28.

(58) 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35; 26/04/2023, T-794/21, Mouldpro, EU:T:2023:211,
§ 25; 05/03/2025, T-1187/23, AMSTERDAM POPPERS, EU:T:2025:205, § 34; 05/03/2025, T-1135/23, JUNGLE
PREMIUM, EU:T:2025:204, § 35; 05/03/2025, T-26/24, JUNGLE JUICE, EU:T:2025:206, § 36; 09/07/2025, T-
144/24, BIENENBEISSER, EU:T:2025:700, § 29.
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63

64

65

Para determinar el alcance y el significado de los productos o servicios, cuyas
descripciones pueden abarcar productos o servicios muy diferentes, el analisis no
debe limitarse unicamente al significado literal de dichas descripciones, sino que
también debe tener en cuenta la clasificacion de los productos y servicios ().

Por ejemplo, en el asunto H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (%), el
Tribunal General confirmd que, para la interpretacion del término «Wirkhen» (en
aleman), que podia entenderse tanto como fejidos de punto como prendas de punto,
era esencial que la parte solicitante designara dichos productos en la clase 25. En el
contexto de esta clase, la intencion de la parte solicitante era proteger la marca para
un tipo especifico de prendas de vestir y, por lo tanto, se desestimé el argumento de
la parte solicitante de que dicho término debia interpretarse como productos textiles
(tejidos) para fabricar prendas de vestir o cortinas. El Tribunal General concluyé que
las Salas de Recurso habian determinado correctamente que los productos de la parte
solicitante eran idénticos a las prendas de vestir protegidas por la marca anterior.

En el asunto EXXTRA DEEP (%), el Tribunal General abordd la cuestién de si las Salas
de Recurso actuaron correctamente al concluir que el signo solicitado era descriptivo
para productos vegetales y patatas extruidos y peletizados o fabricados o
transformados de otro modo para aperitivos, que incluian crujientes de patata y otros
crisalidos vegetales, pero no para frutas y verduras en conserva, secas y cocidas
(clase 29). Segun la parte solicitante de la anulacién, debia considerarse que estos
ultimos productos, en su acepcion natural y habitual y de acuerdo con la indicacion
general que figura en el epigrafe de la clase 29 de la Clasificacion de Niza, incluian las
patatas fritas y otros chips de verduras. EI TG consideré que, como se indicaba
expresamente en la descripcidn de los productos de la clase 29 cubiertos por la marca,
los productos de aperitivo (en particular, las patatas fritas) se fabricaban a partir de
patatas, que eran hortalizas con arreglo a la definicion del Oxford English Dictionary.
Se sefiald que no habia nada que impidiera que las patatas fritas elaboradas a partir
de verduras o frutas se consideraran verduras o frutas deshidratadas o cocinadas; las
patatas fritas podian estar fritas, deshidratadas o cocinadas. El TG concluyé que los
productos vegetales y patatas extruidos y peletizados o fabricados o transformados de
otro modo para aperitivos estaban comprendidos en la categoria de frutas y hortalizas
en conserva, secas y cocidas y, en consecuencia, las Salas de Recurso habian
incurrido en error de Derecho al no considerar que la marca fuera descriptiva para
estos ultimos productos y no declarar la marca nula en esa medida.

En el asunto JUVEDERM (%?), el Tribunal General se ocup6 de la interpretacion del
alcance de las indicaciones aparatos e instrumentos médicos y quirtrgicos, implantes
cutaneos, para los que la marca estaba registrada, entre otras cosas, a la luz de la
Clasificacion de Niza, y confirmé que el uso de la marca para rellenos dérmicos
inyectables no constituia un uso para los productos en su forma registrada. El TG
confirmé que los rellenos dérmicos inyectables pertenecian a la clase 5 y no podian
considerarse implantes cutaneos en la clase 10 porque, en primer lugar, no eran
aparatos, instrumentos, articulos o dispositivos para la implantacion quirargica y, en

(59) 26/04/2023, T-794/21, Mouldpro, EU:T:2023:211, § 26.

(69) 25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY y otros, EU:T:2018:28,
§ 48, 50.

(51 21/11/2018, T-82/17, Exxtra Deep, EU:T:2018:814, § 53-58.

(52) 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 32, 39-43.
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segundo lugar, dichos productos no estaban compuestos de materiales artificiales o
sintéticos. Los rellenos dérmicos inyectables en cuestion consistian en un gel
compuesto por moléculas unidas entre si, elaboradas a partir de materiales naturales,
que activan temporalmente un aumento y una reactivacién de la estructura natural de
la piel con el fin de recuperar la elasticidad, la cual disminuye durante el proceso de
envejecimiento, y que dichos productos no podian definirse como implantes artificiales
de la clase 10. El TG indicé que, dado que los productos descritos por los términos
implantes cutaneos podian clasificarse, segun las caracteristicas de los productos
cubiertos, ya fuera en la clase 5 o en la clase 10, las Salas de Recurso estaban
obligadas a interpretar dichos términos a la luz de la clase elegida por la parte
solicitante en el momento en que se presentd la solicitud de registro. El Tribunal
General observd que los titulos de las clases 5 y 10 de la séptima edicién de la
Clasificacién de Niza ya estaban redactados de manera practicamente equivalente a
los de las versiones posteriores, y que asi habia sido desde la cuarta edicién de la
Clasificacion de Niza. Por lo tanto, la diferencia entre los productos farmacéuticos y
otros productos de uso médico de la clase 5, por un lado, y los aparatos, instrumentos
y articulos médicos de la clase 10, por otro, era suficientemente clara y estaba bien
establecida en el momento en que se presento la solicitud de la marca impugnada. El
hecho de que la lista alfabética de la clase 10 en vigor en el momento en que se
presentd la solicitud de registro de la marca ya incluyera los implantes quirtirgicos
simplemente confirmé la razén subyacente para la distincion entre los implantes de la
clase 10 y los compuestos de tejidos vivos de la clase 5. Por lo tanto, el TG consideré
que las Salas de Recurso habian interpretado correctamente la naturaleza de los
implantes cutaneos a la luz de la clase 10 en la que se solicitaron.

En el asunto AMSTERDAM POPPERS (%), el Tribunal de Justicia abordd la
interpretacién del alcance de las indicaciones «productos quimicos destinados a la
fabricacion de afrodisiacos»; «preparados quimicos para estimular la actividad
sexual»; «estos productos no destinados a uso médico ni farmacéutico» (Clase 1) y
«jabones, perfumeria»; «aceites esenciales»; «cosméticos»; geles intimos; aceites de
masaje; ambientadores con fines afrodisiacos (Clase 3), con el fin de determinar si las
Salas de Recurso habian concluido correctamente que los inhaladores estimulantes
(poppers), para los que se habia demostrado el uso de la marca impugnada, no
entraban dentro del ambito de las indicaciones de los productos mencionados en las
Clases 1 y 3 para los que se habia registrado la marca. En lo que respecta a los
productos de la clase 1, el Tribunal General sefialé que, segun una jurisprudencia
consolidada, las materias primas sometidas a un proceso de transformacién eran
esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporaban dichas
materias primas o estaban compuestos por ellas, tanto por su naturaleza como por su
finalidad y destino. En la descripcién de los productos en cuestidn se especificaba que
estos debian utilizarse en la fabricacion de afrodisiacos y que, por lo tanto, su finalidad
diferia de la mera comercializacion de afrodisiacos como productos acabados. Del
mismo modo, en lo que respecta a los preparados quimicos destinados a estimular la
actividad sexual, al no estar destinados estos productos a un uso médico o
farmacéutico, el Tribunal General confirmé la apreciaciéon de las Salas de Recurso,
segun la cual se desprendia claramente de la nota explicativa de la clase 1 de la
novena Clasificacion de Niza que dicha clase incluia principalmente productos

(8%) 05/03/2025, T-1187/23, AMSTERDAM POPPERS, EU:T:2025:205, § 37-48. Idem, 05/03/2025, T-1135/23,
JUNGLE PREMIUM, EU:T:2025:204, § 38-52, and 05/03/2025, T-26/24, JUNGLE JUICE, EU:T:2025:206, § 39-

57.
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quimicos destinados a la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los utilizados en
la fabricacion de productos pertenecientes a otras clases. En consecuencia, la
interpretacién correcta era que las preparaciones quimicas para estimular la actividad
sexual se referia a las preparaciones quimicas para estimular la actividad sexual que
se utilizaban en la elaboracién de productos pertenecientes a otras clases. Por
consiguiente, el uso de la marca en relacion con los «poppers» unicamente como
producto acabado, y no como materia prima destinada a un procesamiento posterior,
no podia considerarse un uso en relacion con los productos registrados de la clase 1.
Del mismo modo, la interpretacion del alcance de jabones, perfumeria; aceites
esenciales; cosmeéticos; geles intimos; aceites de masaje; ambientadores con fines
afrodisiacos en la clase 3 no permitia concluir que los «poppers» estuvieran incluidos
en estas indicaciones. Las Salas de Recurso llegaron a las mismas conclusiones en
el asunto RUSH (54).

En el asunto BALLON D’OR (%°), el Tribunal General evalu6 el alcance de los servicios
de la clase 38 de la Clasificacién de Niza, con el fin de determinar si las Salas de
Recurso tenian razon al considerar que el uso de la marca por parte del titular de la
MUE en relacién con la difusién en televisiéon y en internet del concurso «Ballon d’Or»
no constituia un uso efectivo de la marca para la difusion de programas de television,
la radiodifusion televisiva, la transmision por satélite, la transmisién de datos y la
radiodifusion de television por cable (clase 38) para los que se registré la marca. El
Tribunal General considerd que, a la luz de la descripcion de los servicios de la clase
38 que figura en la nota explicativa de la octava edicion pertinente de la Clasificacion
de Niza, resultaba evidente que la mayoria de dichos servicios debian permitir, como
minimo, que una persona se comunicara con otra por medios sensoriales, y que la
difusion de programas de radio o television se entendia como un servicio que permite
a una persona comunicarse de forma oral o visual con otra. Se rechazé el argumento
del titular de la MUE de que las Salas de Recurso habian incurrido en error al concluir
que todos los servicios de la clase 38 eran servicios que permitian a al menos una
parte comunicarse con otra. Los servicios para los que se registré la marca no podian
considerarse independientes de los demas servicios de telecomunicaciones de la
clase 38. El Tribunal General considerd que, por lo tanto, las Salas de Recurso podia
basarse legitimamente en el hecho de que el titular de la marca de la Unién Europea
no habia demostrado que mantuviera una red de telecomunicaciones que pudieran
utilizar terceros, para concluir que no existian pruebas de un uso efectivo de los
servicios mencionados. El Tribunal General confirmé que las pruebas aportadas por el
titular de la marca de la Unién Europea, que demostraban que el evento «Ballon d’'Or»
se habia retransmitido por television en la UE a través de diversos canales y que el
titular habia percibido importantes derechos de autor por la retransmision del evento
en dichos canales, no demostraban que la demandante hubiera prestado
efectivamente servicios que le permitieran retransmitir el evento «Ballon dOr» por
television con sus propios medios ni, con mayor razén, que hubiera utilizado la marca
para prestar dichos servicios. Por el contrario, de las pruebas se desprendia
claramente que habian sido las cadenas de television de terceros las que, en realidad,
habian retransmitido la gala del «Balon de Oro», tras haber abonado al titular los
derechos de autor correspondientes por dicho derecho.

(84) 25/08/2025, R 2492/2022-1, RUSH, § 36-89.
(%%) 06/07/2022, T-478/21, BALLON D’OR, EU:T:2022:419, § 27-45.
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68 El mismo alcance de los servicios de telecomunicaciones fue definido por las Salas de
Recurso en NFL (%). Las Salas de Recurso, tras analizar la nota explicativa de la clase
38, considerd que el hecho de que una empresa fuera responsable del contenido de
los programas de televisién no llevaba a la conclusién de que prestara servicios de la
clase 38 por la forma en que aparecen alli sus marcas ni por la publicidad que se
difunde en ellos. Las pruebas demostraron que el contenido de los juegos NFL del
titular de la MUE se transfirio a través de canales de television de terceras empresas,
como «YouTube» y otros medios en linea de terceros. Las pruebas revelaron que el
titular de la MUE habia proporcionado contenidos que se emitian externamente a
través de diferentes canales, por ejemplo, a través de Internet, radio, contenido de
videojuegos, etc. Segun las Salas de Recurso, las pruebas no demostraban que el
titular de la MUE habia ofrecido servicios de telecomunicaciones o cualquier otro
servicio de la clase 38, sino mas bien los servicios relacionados con el suministro de
eventos deportivos y entretenimiento que estaban comprendidos en otras clases, en
particular en la clase 41.

69 En el asunto MOULDPRO (%), el titular de la MUE demostro el uso de la marca para
acoplamientos/accesorios para mangueras hechos exclusivamente de metal, mientras
que la marca estaba registrada para acoplamientos de mangueras de plastico
(incluidos en la clase 17), mangueras, acoplamientos de liberacion rapida para
mangueras, acoplamientos de conexion a mangueras (clase 17). Las Salas de
Recurso rechazaron la alegacién del titular de la MUE de que el uso para los productos
metalicos mencionados constituia un uso para acoplamientos de liberacion rapida para
mangueras, acoplamientos de conexion para mangueras. El TG confirmé que los
acoplamientos de liberacion rapida para mangueras y los acoplamientos de conexion
para mangueras eran, en un sentido puramente literal, bastante amplios y podian
incluir una gran variedad de dichos productos, independientemente de sus
caracteristicas y, en particular, del material del que consistian. Sin embargo, el TG
subray6 que el registro de la marca debia entenderse a la luz de la Clasificacion de
Niza y, en particular en el presente caso, de su novena edicion, que estaba en vigor
en el momento en que se presentd la solicitud de registro de la marca. Por lo tanto, a
efectos de la interpretacion de los productos en cuestion a la luz de su clasificacion en
la clase 17, era necesario determinar el significado de la clasificacion de los productos
de dicha clase teniendo en cuenta su posicion en el sistema de clasificacion de Niza.
El Tribunal General confirmé que las Salas de Recurso habian tenido debidamente en
cuenta el hecho de que la Clasificacién de Niza consideraba la diferencia en cuanto al
material del que estaban compuestos los productos de la clase 6 y los de la clase 17.
En concreto, determind, en primer lugar, que los productos a los que se refiere la clase
17 incluian unicamente productos fabricados con materiales no metalicos. En segundo
lugar, sefalé que los productos metalicos que no podian clasificarse en las demas
clases en funcion de su funcion o finalidad se clasificaban en la clase 6. El TG indicé
que, de acuerdo con las observaciones generales de la Clasificacion de Niza, los
productos se clasifican, en principio, en funcién de su funcion o finalidad. No obstante,
las mercancias que no puedan clasificarse de esa manera se clasifican aplicando otros
criterios, como el material del que estan compuestas. Las clases 6 y 17 se encuentran
entre las clases que incluyen materiales en bruto o semielaborados y productos
acabados, que no se incluyen en otras clases y que, por lo tanto, se clasifican en
funcion de las materias de las que estan hechos. En concreto, la clase 6 incluye

(%8) 11/12/2024, R 104/2024-2, NFL (fig.), § 99-110.
(57) 26/04/2023, T-794/21, Mouldpro, EU:T:2023:211, § 21, 22, 29-36.

Pagina 21 de 43



R EVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

SALAS DE RECURSO

70

materiales metalicos y productos fabricados con dichos materiales, mientras que la
clase 17 abarca determinados materiales distintos de los metales y productos
fabricados con dichos materiales. En consecuencia, el Tribunal General considerd
que, contrariamente a lo alegado por la demandante, el hecho de que los productos
pertenecieran a la clase 17 significaba que estaban clasificados en dicha clase en
virtud del material con el que estaban fabricados. Por lo tanto, se consideré que
estaban fabricados con los materiales no metalicos previstos en la descripcion de
dicha clase. Por lo tanto, las Salas de Recurso actuaron correctamente al considerar
que el ambito de proteccion de la marca en relacion con los acoplamientos de
liberacion rapida para mangueras y los acoplamientos de conexion para mangueras
se limitaba, debido a su pertinencia para la clase 17, a los productos fabricados con
materiales no metalicos cubiertos por dicha clase.

En el asunto TERTIANUM (%), el Tribunal de Primera Instancia abordd la
interpretacion del alcance de la indicacién « » (gestion empresarial y comercial de
establecimientos), concretamente la gestion de instituciones en los sectores de la
salud y la asistencia, en particular de residencias de ancianos (clase 35), para las que
se habia registrado la marca; en concreto, si el uso de la marca para servicios
relacionados con las residencias de ancianos y prestados a los residentes de dichos
establecimientos constituia o no un uso de dicha marca para los servicios para los que
se habia registrado. El Tribunal General observo que el titulo de la clase 35, en la sexta
edicion de la Clasificacion de Niza, vigente en el momento de la presentacion de la
solicitud de la marca en cuestion, estaba redactado como , publicidad; gestion
empresarial; administracion de empresas; funciones de oficina y que la nota explicativa
de la clase 35 de dicha edicion indicaba que dicha clase «incluye principalmente los
servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo principal es: (1) la
asistencia en el funcionamiento o la gestion de una empresa comercial, o (2) la
asistencia en la gestion de los asuntos empresariales o las funciones comerciales de
una empresa industrial o comercial, asi como los servicios prestados por agencias de
publicidad que se dediquen principalmente a la comunicaciéon al publico, las
declaraciones o los anuncios a través de cualquier medio de difusion y relativos a todo
tipo de bienes o servicios». El Tribunal General sostuvo que las Salas de Recurso
habian considerado acertadamente que dicha clasificacién y la nota explicativa relativa
a la clase 35 respaldaban la interpretacion literal de los términos de la especificacion
del servicio en cuestion cubierto por la marca, segun la cual los servicios cubiertos por
la marca de la clase 35, como servicios de gestion, no estaban destinados a los
consumidores finales, sino a las empresas que gestionan residencias de ancianos. El
TG indicé ademas que las Salas de Recurso tenia pleno derecho a declarar que la
Clasificacion de Niza era pertinente para evaluar la naturaleza del uso y a considerar
que no habia nada en el texto de dicha clasificacidén ni en sus notas explicativas que
sugiriera que los servicios registrados en la clase 35 también incluyeran las actividades
propias o las actividades realizadas por los propios establecimientos. Por lo tanto,
gestionar la propia residencia de ancianos se consideraba una actividad de gestién
prestada a uno mismo. Dicho uso debia considerarse de caracter interno, es decir, que
no estaba concebido para obtener o conservar una cuota de mercado y que, por lo
tanto, no podia tenerse en cuenta para demostrar el uso efectivo de la marca.

(58) 04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.),
EU:T:2024:578, § 68-71, 81, 82.
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Las Salas de Recurso llegaron a la misma conclusion en el asunto ANKYRON ().
Aunque algunas de las pruebas demostraban que el titular de la marca era propietario
de hospitales en Espafa que prestaban servicios médicos, las Salas de Recurso
consideraron que estas pruebas no demostraban el uso de la marca para la gestion
de empresas y negocios comerciales; la administracion comercial; la organizacion
empresarial; en particular, la direccion y gestién de hospitales y clinicas (clase 35).

En el asunto VINATIS ("°), el Tribunal General abordo el alcance de la indicacion
exportacion e importacion de productos, incluidos los productos mencionados en la
clase 33 y el embalaje; los servicios mencionados también en el contexto de la venta
al por mayor y al por menor (clase 35) en el contexto de la prueba del uso. Teniendo
en cuenta el significado natural y habitual del término «importacion», entendido como
«traer o hacer que se traiga (un producto, mercancia, bienes, etc.) desde otro pais o
territorio para su uso o reventa en el mercado nacionaly», y el de «exportaciény,
entendido como «enviar productos de cualquier tipo desde un pais a otro» (Oxford
English Dictionary), el Tribunal General considerd que la exportacion e importacion de
mercancias, incluidas las mencionadas en la clase 33 y sus envases; todos los
servicios antes mencionados, también en el contexto de la venta al por mayor y al por
menor, abarcaban el envio de mercancias de un pais a otro y la introduccioén en un
pais de mercancias —en el caso que nos ocupa, vinos y sake— procedentes de otro
pais para su reventa a consumidores finales (venta al por menor) o a empresas
(hoteles, restaurantes, minoristas de vino, mayoristas y cash and carry). El Tribunal
General senalé que los servicios en cuestion no se limitaban a los conceptos de
«servicios de agencia de importacion y exportaciéon», «servicios de importacion y
exportacion» o servicios de «importacion» y/o «exportacién», ya que la indicacion
relativa a la prestacion de dichos servicios «también en el contexto de la venta al por
mayor y al por menor» demostraba de forma clara y expresa la intencion del oponente
de abarcar una gama de servicios que no estaba relacionada exclusivamente con las
actividades de un agente encargado de las importaciones y exportaciones, sino que
abarcaba servicios mas complejos y especificos, a saber, en esencia, los servicios de
envio y recepcion, de un pais a otro, de mercancias en el contexto de su venta al por
mayor o al por menor. Dado que las pruebas demostraban que el titular de la marca
era un importador de vinos de otras marcas procedentes de Europa y otros paises, asi
como de sake de Japén, que suministraba a hoteles, supermercados, tiendas de vinos
y mayoristas o tiendas de venta al por mayor, el Tribunal General confirmé que existia
un uso efectivo en relacién con los servicios de importacidon mencionados, pero no con
respecto a los servicios de exportacion.

La interpretacién anterior de relativa a la exportacion e importacion de mercancias,
incluidas las mencionadas en la clase 33 y sus envases; asi como los servicios antes
mencionados en el contexto de la venta al por mayor y al por menor resulta, sin
embargo, discutible a la luz de las conclusiones del Tribunal General en TERTIANUM
y de las conclusiones de las Salas de Recurso en ANKYRON. Aunque es cierto que
la indicacion anterior de servicios podria distinguirse de los servicios de agencia de
importacion y exportaciéon, que deben interpretarse como servicios prestados por
entidades especializadas con experiencia en la asistencia y el suministro de
informacion sobre tramites aduaneros a otras empresas que deseen exportar e

(69) 10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON / quirénsalud (fig.) y otros, § 52-59.
(7°) 10/09/2025, T-86/24, VINATIS / VINITES, EU:T:2025:852, § 40-70.
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importar mercancias desde y hacia terceros paises ('), no obstante, cabe cuestionar
si los primeros pueden considerarse servicios prestados a terceros, en el sentido de
servicios al por menor o al por mayor tal y como se establecen en PRAKTIKER y
BURLINGTON, en lugar de actividades internas propias que son meramente
accesorias a la venta de vinos y sake. Teniendo en cuenta la nota explicativa de la
clase 35, en la que se establece que esta clase incluye principalmente servicios
relacionados con la gestion empresarial, el funcionamiento, la organizacion y la
administracion de una empresa comercial o industrial, asi como servicios de
publicidad, marketing y promocién, y que esta clase incluye, en particular , servicios
de asistencia comercial, por ejemplo, servicios de agencia de importaciéon y
exportacion, seria razonable considerar que las pruebas del presente caso no
permiten concluir que la marca se utilizara para servicios de importacion, sino mas
bien para la venta de productos de la clase 33.

En el asunto WILD INSPIRED ("?), el Tribunal de Justicia abordé la interpretacion del
alcance de la indicacién «venta al por menor y venta a través de Internet de calzado,
ropa, ropa interior y gorros» en la clase 35, a la luz de la alegacién de la demandante
de que dichos servicios, en la medida en que se referian a la ropa y los gorros, se
referian a productos destinados tanto a personas como a animales domésticos
(mascotas) vy, por lo tanto, existia una similitud entre estos servicios y los de la
demandante —venta al por mayor y al por menor en tiendas y a través de redes
informaticas globales— en relacion con los siguientes productos: alimentos y bebidas
para animales, de la clase 35. Segun la parte contraria, dado que las Salas de Recurso
no tenian competencia para limitar, de oficio, la proteccion de dichos servicios
exclusivamente a los productos destinados a las personas —al ser los términos
utilizados demasiado generales—, deberia haber interpretado dichos términos en
sentido amplio. El Tribunal General desestimé este argumento. Sefialé que, aunque
del significado literal de los términos «calzado» y «prendas de vestir» no se desprendia
claramente que se refirieran, respectivamente, al calzado para animales y a las
prendas de vestir para animales, de la Clasificacién de Niza —y, mas concretamente,
de los titulos de las clases 18 y 25— se desprendia, no obstante, que dichos términos
se referian a «prendas de vestir, calzado y sombreros para seres humanos», salvo
que se indicara expresamente que dichos articulos estaban destinados a animales.
Por consiguiente, no podia criticarse validamente a las Salas de Recurso por
considerar que los servicios de la clase 35 cubiertos por la marca anterior no incluian
servicios relacionados con la venta de prendas de vestir y calzado para animales.
Estos resultados resultan interesantes en el sentido de que el Tribunal General aplic
el significado natural y habitual del término «ropa», es decir, las prendas destinadas a
cubrir el cuerpo humano, en relacion con los servicios minoristas, ambito en el que
también podria ser posible una interpretacion mas amplia del término «ropa».

En el asunto « S SKINS» ("®), la cuestion que se planteaba ante el Tribunal General
era si el uso de la marca para diversos tipos de prendas de compresion, tales como
mallas, pantalones cortos, calcetines, camisetas y sujetadores, destinadas a
proporcionar sujecion, favorecer la circulacion sanguinea y ejercer presion con el fin
de estabilizar, comprimir o sujetar determinadas zonas del cuerpo o reducir la

(") 29/10/2019, R 497/2019-5, Minihome / Mini HoMe (fig.) y otros, § 29; 01/03/2021, R 1798/2020-4, LOGSTA
/ Logista (fig.) y otros, § 31.

(7?) 17/01/2024, T-47/23, WILD INSPIRED / INSPIRED, EU:T:2024:12, § 20-25.

(%) 13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800, § 34-44.
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hinchazon, constituia un uso para prendas de compresién con fines médicos; prendas
de compresion terapéuticas; medias con fines médicos; soportes elasticos, incluidos
los destinados a estabilizar zonas lesionadas del cuerpo (clase 10), para los que la
marca estaba registrada, entre otros. El Tribunal General consideré que, a la luz del
titulo, la nota explicativa y la lista alfabética de la clase 10 de la octava edicion de la
Clasificacién de Niza (pertinente para el presente asunto), dicha clase no excluia los
productos destinados a prevenir lesiones o a mejorar el rendimiento deportivo, y no
establecia ninguna distincién entre dichos productos y los que tenian una funcién o
finalidad exclusivamente médica, en los que se requeria el tratamiento de una lesion,
enfermedad o traumatismo corporal. Ademas, a la luz de las definiciones del
diccionario, los términos «médico» y «ortopédico» no pueden interpretarse como si se
refirieran exclusivamente al tratamiento o la curacion de una enfermedad, lesién o
traumatismo ya existentes en el cuerpo. También debian entenderse como medidas
destinadas a la prevencién de enfermedades, dolencias y lesiones, asi como a la
mejora de la salud en general. Lo mismo se considero cierto con respecto al significado
habitual del término «terapéutico». Por lo tanto, el TG consideré que la parte solicitante
se equivocaba al alegar que mejorar el rendimiento e ayudar a la recuperacién no
constituian fines médicos. Concluyd que las prendas de compresién con fines médicos
0, las prendas de compresion terapéuticas y , asi como las medias con fines médicos,
incluidas en la clase 10, debian entenderse como que incluian, entre otras cosas,
prendas y medias utilizadas para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o
dolencia, o para mejorar la salud en general. Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto el
significado habitual de los términos «médico», «ortopédico» y «terapéutico» como la
naturaleza, la finalidad prevista y el método de uso de los productos en cuestién, las
Salas de Recurso no incurrieron en un error de apreciacion al considerar que se habia
demostrado el uso efectivo de la marca para los productos objeto de litigio de la clase
10.

En el asunto FLUFF (7*), las Salas de Recurso, al interpretar los productos para los
que se habia demostrado el uso de la marca a la luz de la Clasificacion de Niza, es
decir, almohadillas de entrenamiento para animales domésticos (alfombrillas o
almohadillas de aseo para mascotas jovenes o con incontinencia, disefiadas para
absorber y neutralizar la humedad y los olores), sostuvieron que dichos productos no
estaban incluidos en la lista de productos de la marca anterior en la clase 3, sino que,
por analogia con , correspondian a las almohadillas para personas con incontinencia
0, asi como a las sabanas para incontinencia. Las Salas de Recurso argumentaron
que estos productos podian compararse con los pafales en cuanto a su finalidad y
composicion, en concreto con los pariales para mascotas, por lo que eran pertinentes
para la clase 5. Aunque la marca se registré también para productos de la clase 5, la
oposicion se basé unicamente en los productos de la clase 3. Por consiguiente, no se
establecio el uso para los productos en los que se basaba la oposicion.

En el asunto HALLOUMAKI (7%), las Salas de Recurso abordaron la interpretacion del
alcance de los servicios de representacion comercial (clase 35), a la luz de la alegacién
del oponente de que dichos servicios abarcaban servicios de venta al por menor o al
por mayor y que, por lo tanto, eran similares a los productos alimenticios protegidos
por la marca anterior. Remitiéndose a las notas explicativas de la clase 35, las Salas
de Recurso consideraron que /los servicios de representacion empresarial se incluyen

(") 29/01/2024, R 1609/2023-2, fluff (fig.) / FLUFF, § 24-30.
(75) 20/06/2022, R 19/2022-5, HALLOUMAKI (fig.) / XAAAOYMI HALLOUMI y otros, § 39-50.
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en el epigrafe de la clase 35 «gestion empresarialy, que consiste en servicios
destinados principalmente a prestar asistencia en el funcionamiento o la gestion de
una empresa industrial o comercial. IndicdO que los servicios de representacion
empresarial abarcan las actividades de representacion de empresas locales e
internacionales, asi como de mediacion y realizacion de busquedas de productos y
consultoria comercial para terceros. Estos servicios fueron prestados por empresas
especializadas, tales como consultores empresariales, especialistas en recursos
humanos y directores de empresas con competencias especificas en gestion
empresarial y servicios de representacion empresarial. Dado que los servicios de
representacion empresarial no incluian servicios de venta al por menor ni al por mayor,
las Salas de Recurso confirmaron que no existian puntos en comun entre dichos
servicios y los productos alimenticios protegidos por la marca anterior que permitieran
concluir que existia similitud.

En el asunto FRESH FROST (®), las Salas de Recurso se ocuparon de la definicion
del alcance del término aleman «Eis» («hielo») (clase 30). Las Salas de Recurso,
refiriéndose al significado natural y habitual de «Eis» en aleman, consideraron que es
un término ambiguo, ya que podria interpretarse de diferentes maneras y entenderse
como «heladoy, «lébulos de hielo», «agua congelada», «cubos de hielo», «sorbet» o
«postre congelado». Las Salas de Recurso consideraron que la mera inclusion del
término en la Clasificacion de Niza no eliminaba la ambigliedad y que, a pesar de la
finalidad puramente administrativa de la Clasificacién de Niza, sus titulos de clase y
su lista alfabética podian utilizarse como guia interpretativa o indicador de precision,
precisamente porque enumeran «helado» y «hielo (agua congelada)» como productos
y términos diferentes. Las Salas de Recurso indicaron que correspondia al solicitante
elaborar la lista de productos y servicios de forma clara y precisa y que, por lo tanto,
las dudas sobre el alcance de la proteccién derivadas de la falta de claridad y precision
de la lista de productos iban claramente en detrimento de la parte solicitante. Por lo
tanto, la parte solicitante asumio el riesgo de ambiguedad, que se habria podido evitar
limitando la descripcién a «hielo para refrigeracion» o «hielo (congelado)». Dado que
la solicitante no lo hizo, las Salas de Recurso concluyeron que el término «Eis» podia
interpretarse en el sentido de que denotaba los «helados», por lo que era, por tanto,
idéntico a los productos protegidos por la marca anterior.

En BIOGENA MOMENTS (”’), el Tribunal General examiné el argumento del
demandante de que los productos impugnados destinados a bebés, en particular la
leche en polvo para bebés (clase 5), no estaban incluidos en la categoria mas general
de la marca anterioralimentos dietéticos adaptados a fines médicos; por lo tanto, las
Salas de Recurso habian incurrido en un error al considerar que dichos productos eran
idénticos. El Tribunal General desestimé este argumento. En ella se definian los
alimentos para bebés, especialmente la leche en polvo para bebés, como productos
destinados especificamente a proteger la salud de los lactantes y los nifios pequefios,
cuyos sistemas digestivos no son capaces de consumir alimentos preparados para
nifos de mas edad ni de extraer las sustancias necesarias para su desarrollo normal.
En este sentido, los alimentos para bebés estan relacionados con la salud. Del mismo
modo que los adultos tienen una necesidad médica que les obliga a tomar alimentos
dietéticos adaptados a fines médicos, las carencias o necesidades especificas de los
bebés se compensan o satisfacen mediante preparaciones especificas de alimentos

(76) 15/10/2021, R 420/2021-1, FRESH FROST (fig.) / FReSH by FRoSTA (fig.) y otros, § 26-35.
('7) 14/05/2025, T-418/24, BIOGENA MOMENTS / MOMENT y otros, EU:T:2025:491, § 28-36.
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para bebés, especialmente leche en polvo para bebés. Por lo tanto, estos productos
estan destinados a satisfacer las necesidades médicas en general. El TG indicé que
esta posicion estaba confirmada por la nota explicativa relativa a la clase 5 de la 11."
edicion de la Clasificacion de Niza, aplicable en este caso, que establecia que «esta
clase incluye, en particular: [...] suplementos alimenticios destinados a complementar
una dieta normal o a aportar beneficios para la salud». EI TG record6 que, segun la
jurisprudencia, las notas explicativas de la Clasificacion de Niza son pertinentes a
efectos de determinar la naturaleza y el destino de los productos y servicios
comparados. En consecuencia, el Tribunal General concluyd que, teniendo en cuenta
la naturaleza, la finalidad prevista y el uso médico de los productos impugnados
destinados a la alimentacion infantil, en particular la leche en polvo para bebés, las
Salas de Recurso consideraron acertadamente que dichos productos formaban parte
de la categoria mas general de la marca anterior de alimentos dietéticos adaptados a
fines médicos, por lo que dichos productos debian considerarse idénticos.

80 Por lo tanto, teniendo en cuenta que la indicacion general alimentos dietéticos y
sustancias adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés de la clase
5 enumera alimentos para bebés por separado de alimentos dietéticos y sustancias
adaptadas para uso médico o veterinario, en BIOGENA MOMENTS el Tribunal de
Justicia confirmé implicitamente el principio establecido de que los titulos de las clases
de la Clasificaciéon de Niza no constituyen un sistema en el que los productos o
servicios incluidos en una indicacion general o categoria queden excluidos de formar
parte también de otra indicacion general o categoria ("8).

81 En el asunto LINERIN COMPLEX ("®), las Salas de Recurso consideraron que los
medicamentos farmacéuticos impugnados (clase 5) constituian una categoria muy
amplia que incluia los complementos alimenticios especificos de la marca anterior, es
decir, complementos alimenticios para el tratamiento de la disfuncion eréctil y para
apoyar la ereccion (clase 5). Esta interpretacion del alcance del término medicamentos
farmacéuticos en el sentido de que abarca los complementos alimenticios puede
considerarse excesivamente amplia. Como se desprende del significado natural y
habitual de los complementos alimenticios, tal como se definen también en la Directiva
2002/46/CE relativa a los complementos alimenticios (3°), se trata de fuentes
concentradas de nutrientes que se comercializan en forma de dosis para
complementar una dieta normal o proporcionar al usuario beneficios para la salud. Los
complementos alimenticios no son medicamentos en sentido estricto, ya que se rigen
por una legislacion diferente, entre la que se incluye la Directiva 2001/83/CE (3'). Esa
distincion también esta claramente establecida en la Clasificacion de Niza, donde los
complementos alimenticios para personas y animales se enumeran y explican en la
Nota Explicativa de forma independiente de los productos farmacéuticos y los
preparados médicos. Ademas, si se hubiera considerado que los medicamentos
incluian los complementos alimenticios para el tratamiento de la disfuncién eréctil y

(78) 14/09/2015, T-453/11, LAGUIOLE, EU:T:2015:718, § 88; 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol,
EU:T:2021:526, § 36.

(7°) 27/05/2025, R 2488/2023-5, LINERIN COMPLEX (fig.) / Liderin, § 39-42.

(8%) Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios; texto
consolidado disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002L.0046-
20250316.

(8") Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se
establece un codigo comunitario sobre medicamentos para uso humano.
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para favorecer la ereccion, estos productos deberian haberse considerado, de hecho,
idénticos. No obstante, las Salas de Recurso analizaron la jurisprudencia relativa a la
similitud entre los productos farmacéuticos y los complementos alimenticios, asi como
los distintos factores que estos productos tienen en comun (finalidad, publico
destinatario y canales de distribucion), y concluyé que presentaban un grado de
similitud medio.

En el asunto SW (%), las Salas de Recurso, haciendo referencia a los principios de
clasificacion con respecto a las frutas frescas (clase 31), las frutas procesadas
(clase 29) y los zumos de frutas (clase 32), desestimaron el argumento de la parte
oponente de que el uso para el zumo de pifia también deberia calificarse como uso
efectivo para las pifias en conserva para las que se registré la marca anterior.

Del mismo modo, en el asunto ZOOM (#), las Salas de Recurso desestimaron el
argumento del titular de la marca de la UE segun el cual productos de
telecomunicaciones y periféricos para ordenadores personales; a saber, médems,
modems-fax, médems de voz/fax, marcadores, procesadores de comunicaciones y
aparatos de almacenamiento y reproduccion de voz; productos internos, externos y en
forma de tarjeta para ordenador que envian y/o reciben video analégico o digital para
su visualizacion en un ordenador de sobremesa, portatil u otro tipo de ordenador; sin
incluir, no obstante, los aparatos y equipos de vigilancia y monitorizacion
especificamente adaptados para aplicaciones de seguridad, para los que se habia
registrado la marca, debia interpretarse en el sentido de que abarcaba también el
software para videoconferencias, teleconferencias o conferencias de telepresencia,
para las que se habia demostrado el uso de la marca. Las Salas de Recurso indicaron
que los productos registrados no eran interfaces de software, sino de hardware.
Ademas, la limitacién que figura al final de la descripcién no tendria ningun sentido en
relacion con el software, ya que excluye determinados tipos de dispositivos. Las Salas
de Recurso también subrayaron que esta interpretacién se veia reforzada por el hecho
de que la Clasificacion de Niza en vigor en el momento de la presentacion de la marca
enumeraba explicitamente el software como un elemento separado en la clase 9. Si el
titular de la marca de la UE hubiera tenido la intencidon de incluir el software, lo habria
indicado expresamente.

En el caso NUMADU (%), las Salas de Recurso consideraron que el término «sale»
(venta) de la indicacion venta de inmuebles, en su significado natural y habitual, podia
considerarse sindnimo de la palabra «retail» (minorista), en el contexto de servicios
minoristas y con el razonamiento de que «la razén por la que no se utilizé la palabra
“retail” en el presente contexto es que los inmuebles no pueden adquirirse a través de
los canales habituales de los servicios minoristas, como las tiendas minoristas o los
supermercados». Por lo tanto, la palabra «venta al por menor» no habria tenido sentido
en este contexto». Las Salas de Recurso consideraron que la venta de inmuebles
impugnada no se referia principalmente al acto de vender inmuebles como tal, sino a
los servicios complementarios, concretamente a la puesta a disposicion de una
variedad de inmuebles, lo que permitia al consumidor ver y adquirir inmuebles de
forma cdmoda, y a la oferta de diversos servicios independientes del acto de venta,
cuyo objetivo era garantizar la celebraciéon de un contrato de compraventa. Por lo tanto,

(32) 27/06/2025, R 813/2024-5, SW / SW (fig.) y otros, § 67, 68.
(33) 21/01/2026, R 270/2025-2, ZOOM, § 36-45.
(%) 10/12/2024, R 865/2024-2, numadii LIFE (fig.) / numa, § 32-34.
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las Salas de Recurso concluyeron que la venta de inmuebles en la clase 35 se habia
clasificado erroneamente y que se habia incluido en la categoria mas amplia de
asuntos inmobiliarios impugnada en la clase 36. Por lo tanto, la venta de bienes
inmuebles impugnados y mal clasificados de la clase 35y las actividades inmobiliarias
anteriores de la clase 36 se consideraron idénticas.

En conclusion, para definir el alcance de las indicaciones de los productos y servicios,
deben tenerse en cuenta la logica y el sistema inherentes a la Clasificacion de Niza,
en concreto, los principios establecidos en las observaciones generales de la
Clasificacion de Niza y el alcance de las clases, tal como se establece en las notas
explicativas de la edicion de la Clasificacion de Niza que estaba en vigor en la fecha
de presentacion. La Clasificacion de Niza no excluye que los productos o servicios
incluidos en una indicacion/categoria general formen parte también de otra
indicacion/categoria general simultaneamente.

Teniendo en cuenta la intencién de la parte solicitante del registro

En el asunto AXICORP ALLIANCE (%), el Tribunal General ha sostenido que es
necesario interpretar la lista de productos y servicios para los que se ha registrado una
marca y para los que se ha solicitado la prueba del uso efectivo, a fin de determinar el
alcance de la proteccién de dicha marca y resolver la cuestion de su uso efectivo, de
la manera mas coherente, a la luz no solo de su tenor literal y de su construccion
gramatical, sino también, si existe riesgo de un resultado absurdo, de su contexto y de
la intencion real del titular de la marca en lo que respecta a su alcance. Por lo tanto,
si existen dos posibles interpretaciones literales de la especificaciéon de la marca, pero
una de ellas conduce a un resultado absurdo en cuanto al alcance de la proteccion de
la marca, el 6rgano decisorio debe resolver la dificultad optando por la interpretacion
mas plausible y predecible de dicha especificacion.

Dado que el Tribunal General ha reiterado esta afirmacion en varias resoluciones
posteriores (%), estableciéndola como uno de los principios que deben tenerse en
cuenta a la hora de interpretar el alcance de la lista de productos y servicios para los
que se ha registrado una marca, resulta esencial, para aplicar correctamente el criterio
de la «intencion real del titular de la marca», examinar las circunstancias facticas del
caso AXICORP ALLIANCE. Esto es aun mas pertinente si se tiene en cuenta que la
«intencion real del titular de la marca» es un factor subjetivo que, no obstante, debe
determinarse de manera objetiva.

Las circunstancias de hecho en el asunto AXICORP ALLIANCE fueron que las marcas
para las que debia demostrarse el uso efectivo se habian registrado para productos
farmacéuticos, pero sin incluir alimentos para lactantes y nifios de corta edad ni
preparados quimicos con fines farmacéuticos. A falta de signos de puntuacion, en
particular de un punto y coma que separara los alimentos para lactantes y enfermos
de los preparados quimicos con fines farmacéuticos, o de informacién adicional, un

(8%) 17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE et al, EU:T:2019:752, § 43, 50, 51.

(86) Por ejemplo, 06/07/2022, T-478/21, BALLON D'OR, EU:T:2022:419, § 34; 30/11/2022, T-12/22, Naturcaps /
Naturkaps, EU:T:2022:733, 22; 28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363, § 43;
05/06/2024, T-58/23, BIG MAC, EU:T:2024:360, § 86; 13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800,

§31.

Pagina 29 de 43



R EVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

SALAS DE RECURSO

89

posible significado literal de la especificacion sugeria que tanto los alimentos para
lactantes y enfermos como los preparados quimicos con fines farmacéuticos
quedaban incluidos en la restriccion , pero sin incluir los alimentos para lactantes y
enfermos ni los preparados quimicos con fines farmacéuticos. Esta es la interpretacién
que adoptaron la Division de Oposiciéon y las Salas de Recurso en la resolucion
impugnada. Las Salas de Recurso consideraron que no seria irrazonable ni contrario
a las normas gramaticales interpretar que la especificacién abarca los productos
farmacéuticos excepto los destinados a ser utilizados como alimentos para invalidos y
lactantes y que utilizan preparados quimicos farmacéuticos. El Tribunal General
considerd que otra posible interpretacion literal, sugerida por el titular de la marca, no
excluia los preparados quimicos para fines farmacéuticos de la especificacion. Aunque
la interpretacion de la descripcidn ofrecida por las Salas de Recurso —segun la cual
quedaban excluidas preparaciones quimicas con fines farmacéuticos — era posible a
la luz de la redaccién de dicha especificacion, dicha interpretacion no tuvo
debidamente en cuenta otros factores que resultaban esenciales para comprender el
alcance de dicha especificacion, a saber, la intencidn real del titular de las marcas en
cuestién y la necesidad de otorgar a dicha redaccidon un alcance adecuado, que
excluyera una interpretacion que pudiera dar lugar a un resultado absurdo para el
titular. Si el enfoque adoptado por las Salas de Recurso fuera correcto y los registros
de las marcas abarcaran los productos farmacéuticos, salvo aquellos «s que utilizan
preparaciones quimicas farmacéuticas», es decir, si abarcaran Unicamente
preparaciones «naturales» o «de origen vegetal», que no contuvieran sustancias
quimicas ni componentes sintéticos, dichos registros abarcarian Unicamente
productos que no habia contemplado la solicitante y a los que no se hacia referencia
expresa en la descripcion de las marcas. Segun el TG, tal situacion era incompatible
con los requisitos de previsibilidad y seguridad juridica. En esencia, la Salas de
Recursos equipararon los productos quimicos para fines farmacéuticos a los productos
farmacéuticos quimicos o sintéticos finales. En consecuencia, se desestimaron todas
las pruebas de uso de las marcas en cuestion, a pesar de que la actividad principal del
titular consistia en la comercializacion de preparados farmacéuticos y de que las
marcas estuvieran registradas para preparados farmacéuticos. El Tribunal General
sefalé que seria absurdo suponer que el titular de la marca tuviera la intencién de
solicitar el registro de una marca para una categoria de productos que posteriormente
restringiera a una categoria de productos ampliamente equivalente. El TG sostuvo
que, al considerar que la especificacion debia interpretarse en el sentido de que los
preparados quimicos con fines farmacéuticos estaban excluidos y que, por lo tanto,
las marcas abarcaban productos farmacéuticos, excepto los «que utilizan preparados
quimicos farmacéuticos», las Salas de Recurso habian interpretado incorrectamente
dicha especificacion. Efectivamente, esa especificacion podia interpretarse en el
sentido de que incluia, en primer lugar, preparados farmacéuticos y, en segundo lugar,
preparados quimicos con fines farmacéuticos, es decir, los precursores quimicos puros
y sintéticos que pueden combinarse con fines farmacéuticos, concretamente para
formar los propios preparados farmacéuticos finales (7).

De las circunstancias facticas del asunto AXICORP ALLIANCE, asi como de las
conclusiones del Tribunal General, se desprende que la intencion de la parte solicitante
al presentar la especificacion de la lista de productos y servicios puede tenerse en
cuenta a la hora de interpretar el alcance de las indicaciones de productos y servicios,

(87) 17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE et al, EU:T:2019:752, § 37, 38, 45, 52-62.
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con el fin de evitar un resultado totalmente absurdo. Sin embargo, este factor debe
aplicarse de manera restrictiva porque, en primer lugar, es obligacion de la parte
solicitante, de conformidad con el articulo 33 del RMUE, proporcionar una lista de
productos y servicios que cumpla los requisitos de claridad y precision [articulo 2,
apartado 1, letra c), del REMUE] y, en segundo lugar, porque es jurisprudencia
reiterada que la interpretacién de los términos utilizados en la lista de productos y
servicios debe llevarse a cabo de manera objetiva (i) determinando su significado
natural y habitual (diccionarios, entendiendo desde una perspectiva comercial) y (ii) a
la luz de la Clasificacion de Niza y sus notas explicativas.

Por consiguiente, la intencidn del titular de la marca en el momento de la presentacion
con respecto a la lista de productos y servicios debe considerarse integrada en la
elaboracion de una lista de productos y servicios en la que cada término e indicacion
sea clara y precisa y se ajuste al sistema de la Clasificacion de Niza. Al indicar la clase
o clases correspondientes de la Clasificacién de Niza, la parte solicitante concreta su
intencion de manera objetiva, lo que, una vez verificado y aprobado por la autoridad
competente durante el procedimiento de examen y registro de la marca, permite
interpretar la lista de productos y servicios, asi como el alcance de cada término e
indicacion de dicha lista, de forma objetiva y coherente a lo largo de toda la vigencia
de dicho registro.

La aplicacion restrictiva de la intencién de la parte solicitante como factor para
interpretar el alcance de la lista de productos y servicios queda confirmada por la
jurisprudencia posterior (posterior al asunto AXICORP ALLIANCE).

Por ejemplo, enNATURCAPS (%), el Tribunal General abordo la cuestién —a la luz de
las pruebas de uso aportadas por el titular de la marca para los complementos
alimenticios y de que la marca estaba registrada para productos farmacéuticos (clase
5)— de si el término productos farmacéuticos era un término genérico que abarcaba
tanto los medicamentos como los complementos alimenticios, dado que todos esos
productos tenian por objeto mejorar la salud. El TG sefald que el titulo de la clase 5,
de conformidad con la version de la Clasificacion de Niza en vigor en el momento de
la presentacion (productos farmacéuticos, veterinarios y Ssanitarios;, sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apésitos;
material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes;
productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas), establecia
una clara distincion entre productos farmacéuticos, por un lado, y sustancias dietéticas,
por otro, pero aun no incluia una categoria separada para complementos alimenticios.
La categoria de productos farmacéuticos para los que se registré la marca incluia
productos de farmacia, es decir, el arte de crear, preparar, conservar y dispensar o
administrar medicamentos, destinados al tratamiento o a la prevencion de
enfermedades. Los complementos alimenticios comercializados por el titular bajo
dicha marca eran productos que constituian fuentes concentradas de nutrientes.
Segun su significado literal, su finalidad era complementar el valor nutricional de la
dieta habitual de una persona, y su objetivo principal no era el tratamiento ni la
prevencion de enfermedades, aunque, por lo general, también se utilizaban para
mejorar la salud del paciente. Por lo tanto, dicha definicion indicaba que los
complementos alimenticios no entraban dentro de la categoria de productos

(88) 30/11/2022, T-12/22, Naturcaps / Naturkaps, EU:T:2022:733, § 25-39.
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farmacéuticos de la clase 5, amparada por la marca, y hacia mas probable que se
incluyeran en la categoria de sustancias dietéticas adaptadas para uso médico,
destinadas al tratamiento de una deficiencia nutricional especifica. El Tribunal General
recordd asimismo que los productos y servicios para los que se solicitaba la proteccion
de la marca debian ser identificados por la parte solicitante con la claridad y precisién
suficientes para que las autoridades competentes y los operadores econdmicos
pudieran determinar, basandose unicamente en ello, el alcance de la proteccion
solicitada. Estos requisitos eran aplicables a la marca del titular registrada en Polonia.
Por lo tanto, correspondia al titular velar por que la definicion de los productos para los
que solicitaba la proteccién de su marca fuera clara; ademas, no podia invocar en su
favor ninguna duda ni solapamiento entre los epigrafes de la Clasificacién de Niza. El
Tribunal General confirmé que esa era la légica en la que se basaba el razonamiento
de las Salas de Recurso en la resolucion impugnada, en la que consideraba que el
titular no habia explicado adecuadamente «por qué no se solicitd el registro para
«complementos alimenticios» u otro término o términos adecuadamente calificados en
el momento de la presentacién de la solicitud, si existia alguna duda sobre la
aplicabilidad de los «suplementos dietéticos».

En la misma linea, en el asunto CS JEANS YOUR BEST FASHION PARTNER (%), el
Tribunal General desestimé la linea de argumentos del titular segun la cual las pruebas
relativas al uso de la marca para dibujos y modelos y la fabricacién a medida de
prendas de vestir debian considerarse un uso para prendas de vestir (clase 25) para
las que se registré la marca.

En el asunto BIG MAC (*°), el Tribunal General abordé el alcance de la indicacion
servicios prestados o asociados con restaurantes operativos y franquiciados y otros
establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas
preparados para el consumo y para llevar (clase 42), que las Salas de Recurso
dividieron en servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y
otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas
preparados para el consumo y para llevar como servicios de restauracion (comida
rapida), en el contexto de los cuales se suministraban alimentos y bebidas a los
clientes, y restaurantes franquiciados interpretados por las Salas de Recurso como
servicios que permiten al franquiciado «abrir un restaurante con un modelo de negocio
ya existente, procedimientos operativos y formacién en materia de apoyo y gestion».
En otras palabras, se interpretaban como servicios destinados a profesionales
(franquiciados), con el objetivo de ofrecerles asesoramiento sobre la gestion y el
funcionamiento de su franquicia. La Sala General no confirmdé esa interpretacion
«divisiva» de la indicacion en cuestion. Sefial6 que el significado literal de los términos
que componen los servicios en cuestion no se referia a la idea de servicios de
restauracién en cuyo marco se sirven alimentos y bebidas a los clientes, sino mas bien
a servicios de apoyo dirigidos a profesionales de la restauracién, como los
relacionados con la forma de gestionar o explotar un restaurante, ya que el presente
asunto se referia, por un lado, a servicios prestados o relacionados con la explotacién
de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de ese tipo y, por otro lado,
servicios relacionados con la preparacién de comida para llevar. El Tribunal General
sefialé que, si la intencion real del titular de la marca de la Union Europea era, de
hecho, registrar la marca impugnada para servicios de restauracion rapida, la

(89) 28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363, 45-52.
(%0) 05/06/2024, T-58/23, BIG MAC, EU:T:2024:360, § 84-92.
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Clasificacion de Niza vigente en la fecha de presentacion de la solicitud de registro de
la marca impugnada —concretamente, la sexta edicion— ya incluia, entre las
categorias de servicios de la clase 42, las siguientes: «cafeterias» y «restaurantes».
Ademas, los demas servicios de la clase 42 para los que se registré la marca
impugnada, a saber, el disefio de dichos restaurantes, establecimientos e
instalaciones para terceros; la planificacién de la construccion y el asesoramiento en
materia de construccion de restaurantes para terceros, se referian a servicios de
asesoramiento dirigidos a profesionales en relacion con el suministro de alimentos y
bebidas, y no a servicios de restaurantes de comida rapida, en cuyo contexto se
suministraban alimentos y bebidas a los clientes. En consecuencia, el Tribunal General
considero que, al equiparar los servicios en cuestion con los servicios de restauracion
(de comida rapida), las Salas de Recurso habian incurrido en un error de apreciacion
que viciaba la resolucion impugnada en lo que respecta a la existencia de un uso
efectivo de la marca impugnada en relacion con dichos servicios.

95 En el asunto JINKO ('), las Salas de Recurso consideraron que, al evaluar si el uso
de la marca para moédulos solares/paneles solares constituia un uso para la categoria
registrada de baterias solares —teniendo en cuenta, en particular, los objetivos
perseguidos por la Clasificacion de Niza— el hecho de que la marca impugnada se
registrara para baterias solares (cuando dicho término era la Unica opcién posible para
solicitar proteccién para los productos en cuestion en ese momento, el término paneles
solares para la produccion de electricidad simplemente no estaba disponible y que
solo se anadieron cuatro versiones de la Clasificacion de Niza posteriormente) no
podia dar lugar a la caducidad de dicha marca para dichos productos si dicha marca
se habia utilizado realmente para dichos productos, aunque con un nombre diferente
como consecuencia de la evolucion de la nomenclatura en el sector de la techologia
solar. Las Salas de Recurso sefalaron que «[una] decisiéon en sentido contrario daria
lugar a un resultado absurdo, algo que debe evitarse, tal y como también ha
confirmado claramente la jurisprudencia».

96 En el asunto BEVERLY HILLS POLO CLUB (*?), las Salas de Recurso se ocuparon
de la interpretacion literal del término troncos (clase 18), para el que la marca estaba
registrada, entre otras cosas, en el contexto de las pruebas que demuestran el uso de
la marca, entre otras cosas, para maletas de tapa dura sin cascara. En la resolucion
impugnada se determind la utilizacion efectiva de (bolsas de viaje), pero no de
(baules). Las Salas de Recurso subrayaron que «hoy en dia, el término «maletero» se
utiliza a menudo para describir maletas modernas y de gran tamafio con gran
capacidad, disefiadas especificamente para viajar y comprendidas en la definicion
general de «equipaje». Por lo tanto, la interpretacion mas logica de estos articulos,
acorde con el uso contemporaneo de estos términos, era la de diferentes tipos de
equipaje en funcién de su revestimiento exterior, a saber: «baules», que «son lo que
hoy en dia se conoce como (maletas grandes de carcasa rigida), y «bolsas de viaje»,
que se refieren al equipaje de lona blanda». Teniendo en cuenta que el analisis de las
pruebas presentadas por el titular de la MUE debia llevarse a cabo teniendo en cuenta
la definicion mas coherente de los productos en cuestion, a saber, balles de la
clase 18 y correspondiente a la intencidn del titular de la MUE, es decir, como maletas
duras desvainadas de gran capacidad, las Salas de Recurso consideraron que la
marca también se habia utilizado realmente para badles.

(®1) 19/12/2022, R 149/2022-4, JinKo (fig.), § 50-57.
(%) 12/09/2023, R 333/2023-4, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.), § 48-51, 82-85.
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97 En el asunto TERTIANUM (%), el Tribunal General se ocupé del argumento del titular
de la marca de que la interpretacion por parte de las Salas de Recurso del alcance de
la gestion empresarial y comercial de establecimientos, a saber, la gestion de
instituciones en los sectores sanitario y asistencial, en particular para las residencias
de ancianos (clase 35) habia dado lugar a un resultado inverosimil, al haber
constatado que la marca gozaba de proteccion para servicios que no estaban
destinados a ser prestados en el momento de la presentacion de la solicitud, ya que la
actividad principal del predecesor del titular era la explotacién de sus propios hogares
para las personas mayores. Por lo tanto, segun el titular, las Salas de Recurso no
tuvieron en cuenta la intencién del titular en el momento de la presentacion de la
solicitud. Asimismo, alegd que, durante mas de 20 afos, el titular de la marca y su
predecesor en el titulo habian creido, de buena fe, que la marca estaba protegida para
los servicios prestados a los residentes de sus propias residencias de ancianos. Por
lo tanto, cuando cabian varias interpretaciones, la descripcion de la marca debia
interpretarse de tal manera que se evitara un resultado absurdo. El Tribunal General
sefalé que, aunque la gestion comercial de los establecimientos pudiera incluir, en
sentido amplio, la explotacidn de dichos establecimientos, ademas de su «gestion» en
sentido estricto, la interpretacion de que dicha expresién se referia Unicamente a los
servicios de gestion y no a la actividad de explotaciéon de una empresa se veia
respaldada por el contexto del que forma parte la especificacion de los servicios
amparados por la marca. A este respecto, dicha interpretacion se basaba, en primer
lugar, en la Clasificacion de Niza y en la nota explicativa relativa a la clase 35 vigente
en el momento de la presentacion de la solicitud de registro y, en segundo lugar, en el
requisito de que la prueba del uso efectivo se refiriera al uso «externo» de los servicios
para los que se habia registrado la marca. El TG también consideré que, cuando el
titular habia afirmado que su predecesor en el titulo habia creido de buena fe que la
marca protegia los servicios prestados a los consumidores finales, esto estaba en
contradiccion con el hecho de que, en 2004, el titular habia presentado una solicitud
de registro de la marca suiza «Tertianum» para servicios prestados por hogares para
personas mayores y mayores (clase 43) y que, en 2005, el titular también habia
solicitado que se ampliara la proteccion de dicha marca mediante un registro
internacional que designaba a varios Estados miembros de la Unién Europea. EI TG
concluyd que, en primer lugar, el titular habia sido consciente, al menos desde 2004,
de que la marca no cubria los servicios prestados por las residencias de la tercera
edad a sus propios residentes. En segundo lugar, el TG concluyé que el titular o su
predecesor en el titulo eran responsables de la adecuada eleccion de los servicios
para los que se solicitaba la proteccién de la marca, con el fin de reflejar el alcance de
los servicios sujetos a dicha proteccién. Por lo tanto, las Salas de Recurso no
incurrieron en ningun error de derecho al considerar que la intencion del titular o de su
predecesor en el titulo no era relevante a efectos de la interpretacion de la descripcion
de los servicios amparados por la marca.

98 En el asunto ABC STORES (**), las Salas de Recurso determinaron que la indicacién
servicios de venta al por menor y de venta de drogas (clase 35) era vaga y requeria
una interpretacion basada en su significado natural y habitual y su finalidad funcional
en el mercado. Las Salas de Recurso rechazaron la interpretacion restrictiva segun la

(93) 04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER (fig.),
EU:T:2024:578, § 83-95.
(%) 30/03/2026, R 1174/2025-2, ABC STORES (fig.), § 121-134.
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99

100

cual estos servicios se limitaban a los establecimientos fisicos, sefialando que
distinguir entre los servicios minoristas en funcién de su modo de prestacion —ya fuera
en linea o presencialmente— resultaba artificial, ya que el objetivo fundamental de
hacer llegar los productos a los consumidores seguia siendo el mismo en todos los
canales. Incluso si el término «tienda» se interpretara como un matiz de la descripcién
de los servicios, las Salas de Recurso aclararon que la esencia del servicio residia en
la prestacion funcional de un facil acceso a productos de uso cotidiano, mas que en el
caracter fisico de un edificio. Dado que la marca impugnada se solicité antes de la
sentencia PRAKTIKER, las Salas de Recurso subrayaron que no debia estar sujeta a
restricciones retroactivas ni a normas interpretativas que no existian en el momento
de la presentacion. Por lo tanto, las Salas de Recurso desestimaron el argumento de
la parte solicitante de que, segun las conclusiones del Tribunal General en el asunto
AXICORP ALLIANCE, la intencion real del titular de la MUE debia evaluarse
estrictamente a partir de la fecha de presentacion en 2001, cuando el comercio
electrénico estaba en su fase inicial. Las Salas de Recurso consideraron que el asunto
en cuestion era fundamentalmente diferente de AXICORP ALLIANCE en varios
aspectos materiales. Las Salas de Recurso indicaron que el asunto en cuestion no
implicaba ni (1) ambigliedad gramatical que creara dos lecturas literales igualmente
plausibles, ni (2) un resultado absurdo en el que una interpretacion excluiria toda la
actividad del titular, por lo que la intencién subjetiva del titular de la MUE no es
pertinente como factor decisivo. Como dejé claro el Tribunal General en el asunto
AXICORP ALLIANCE, la intencion del titular solo es pertinente cuando se cumplen
ambas condiciones, lo que permite que la intencion sirva de disyuntor entre lecturas
gramaticalmente iguales

Tal como ha establecido el Tribunal, la interpretacion de los términos utilizados en la
especificacion de los productos y servicios debe apreciarse en la fecha en que se
presento la solicitud de marca. De hecho, en aras de la seguridad juridica, el alcance
de las indicaciones de productos y servicios, tal y como se haya determinado en la
fecha de presentacioén de la solicitud, deberia permanecer fijo durante toda la vigencia
del registro. Cualquier novedad de caracter linguistico, normativo o relativa a la
Clasificacion de Niza que se produzca de forma dinamica con posterioridad a la fecha
de presentacién no podra ampliar ni modificar con caracter retroactivo el alcance
original de las indicaciones de productos y servicios, tal y como se determiné en la
fecha de presentacion. Sin embargo, tal y como se desprende, por ejemplo, de
BEVERLY HILLS POLO CLUB, JINKO y ABC STORES, la evolucion del mercado y,
junto con ella, el significado y el uso contemporaneos de los términos justifican la
interpretacion mas loégica de los productos o servicios de que se trata, que se
corresponde con el uso contemporaneo de dichas indicaciones. Por ejemplo, si se
solicitara y registrara una marca para coches en un momento en el que aun no existian
los coches eléctricos, pareceria justificado, a efectos de mantener el registro en este
momento, aportar pruebas de uso Unicamente en relacion con los coches eléctricos,
aunque la intencién del titular en la fecha de la solicitud no fuera abarcar también los
coches eléctricos.

En conclusién, la intencion del titular de la marca en el momento de la presentacion,
si puede determinarse objetivamente, tiene una relevancia limitada para la
interpretacion del alcance de las indicaciones de los productos y servicios cubiertos
por la marca. Cuando existan dos posibles interpretaciones literales de una indicacion,
pero una de ellas condujera a un resultado absurdo en lo que respecta al alcance de
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la proteccidon de la marca, el érgano decisorio debera resolver esta cuestiéon optando
por la interpretacion mas plausible y previsible, teniendo en cuenta la intencién de la
parte solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca.

3.5 Definiciones de los productos y servicios prestados en los actos juridicos de
la UE

101 Las descripciones de los productos y servicios deben interpretarse de acuerdo con su
significado natural y habitual desde la perspectiva del publico pertinente, es decir,
segun como se entiende comunmente el término, basandose en diccionarios y
enciclopedias del idioma correspondiente, asi como en otras fuentes objetivas que
reflejen la interpretacién del término desde una perspectiva comercial, y a la luz de la
Clasificacion de Niza.

102 Tal y como sostuvo el Tribunal General en el asunto LUTAMAX (*°), las definiciones
de los productos que figuran en los actos juridicos de la UE, aunque no influyan
necesariamente en la clasificacion del producto en la Clasificacién de Niza, pueden
ser relevantes o incluso decisivas. El Tribunal General se refirié a la definicién de
alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales y complementos
alimenticios prevista en el articulo 1, apartado 2, de la Directiva 1999/21 (*) y en el
articulo 2, letra a), de la Directiva 2002/46 (°7), para considerar que el producto para el
que se demostraba el uso de la marca en cuestion entraba en la definicion de
complementos alimenticios.

103 Existen una serie de actos reglamentarios de la UE que establecen definiciones de los
productos que se utilizan como indicaciones de productos a efectos del registro de
marcas, por ejemplo: medicamentos en la Directiva 2001/83/CE (%), bebidas
espirituosas en el Reglamento n.° 2019/787 (*°), diferentes productos agricolas como
vino, leche, mantequilla, margarina en el Reglamento n.° 1308/2013 ('°°), miel en la
Directiva 2001/110/CE ('), juguetes en la Directiva 2009/48/CE ('°?) y publicidad en
la Directiva 2006/114/CE ('%).

(%) 20/12/2023, T-221/22 & T-242/22, LUTAMAX, EU:T:2023:858, § 41, 47-49.

(%) Directiva 1999/21/CE de la Comision, de 25 de marzo de 1999, relativa a los alimentos dietéticos para fines
médicos especiales, que ya no esta en vigor.

(°7) Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios

(%8) Articulo 1, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre
de 2001, por la que se establece un codigo comunitario sobre medicamentos para uso humano.

(%) articulo 2 del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
sobre la definicién, designacion, presentacion y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilizacion de los
nombres de las bebidas espirituosas en la presentacion y etiquetado de otros productos alimenticios, la
proteccién de las indicaciones geograficas de las bebidas espirituosas y la utilizacién de alcohol etilico y
destilados de origen agricola en las bebidas alcohdlicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°110/2008
('°%) Reglamento (UE) n.°1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se crea la organizacion comun de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los
Reglamentos (CEE) n.°922/72, (CEE) n.°234/79, (CE) n.°1037/2001 y (CE) n.°1234/2007

('°") Directiva del Consejo 2001/110/CE de 20 de diciembre de 2001 relativa a la miel.

(192 Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativa a la seguridad
de los juguetes.

(1°%) Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad
engafosa y publicidad comparativa.
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104 En la practica, puede plantearse la cuestion de qué significado de un término debe
tenerse en cuenta si el que figura en los diccionarios de la lengua correspondiente, en
las enciclopedias o en el lenguaje comercial difiere en su alcance de la definicion
normativa de la UE.

105 Por ejemplo, el articulo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.° 1223/2009 (%)
define los productos cosméticos como «toda sustancia o mezcla destinada a entrar en
contacto con las partes externas del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar, ufias,
labios y 6rganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el
fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos,
mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales». Esta definicion abarca
claramente los productos de perfumeria y de higiene dental, lo que, por lo tanto, amplia
el alcance del término (productos cosméticos) (y (cosméticos) mas alla de la definicidon
que ofrecen algunos diccionarios («preparado destinado a embellecer el cabello, la
piel o la tez», «preparados de belleza; maquillaje», «sustancias que se aplican en el
rostro o el cuerpo con el fin de mejorar el aspecto» ('), lo que podria decirse que no
incluye los productos de perfumeria ni los de higiene dental, tal y como se recoge
también en la jurisprudencia ('%).

106 En el asunto AIRBNB (%), el Tribunal General abordo el argumento de la solicitante
de que las Salas de Recurso, al interpretar el alcance de los términos publicidad y
servicios relacionados con la publicidad (clase 35), equipard erroneamente dichos
servicios a los «servicios de una empresa publicitaria». La parte solicitante senal6 que,
con arreglo a la Directiva 2006/114/CE, se entiende por «publicidad» toda
comunicacion, en cualquier forma, relacionada con una actividad comercial,
empresarial, artesanal o profesional, con el fin de promover el suministro de bienes o
servicios. La parte solicitante alegd que las pruebas aportadas demostraban que
publicitaba los servicios ofrecidos por sus anfitriones. Segun la parte solicitante, no era
necesario que se pagara por un servicio para que la prestacién de dicho servicio se
considerara un uso efectivo de la marca impugnada. El Tribunal General desestimé
ese argumento. Declard que las Salas de Recurso habian definido correctamente los
servicios de publicidad como aquellos que consisten en «prestar asistencia a terceros
en la venta de sus productos y servicios mediante la promocién de su lanzamiento o
venta, o reforzar la posicion del cliente en el mercado y permitirle adquirir una ventaja
competitiva a través de la publicidad» (°). Segun el Tribunal General, la parte
solicitante no podia basarse en la definicion de «publicidad» de la Directiva 2006/114,
ya que, en su caso, debia hacerse referencia a la Clasificacion de Niza para determinar
el alcance o el significado de los productos y servicios para los que se habia registrado
una marca. El TJUE anadié que «, la clasificacion de un servicio con arreglo a otras

("% Reglamento (CE) n.° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre
los productos cosméticos

(195) Oxford English Dictionary en
https://www.oed.com/dictionary/cosmetic_adj?tab=meaning_and_use#8235478, Collins English Dictionary en
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosmetics; Cambridge Dictionary en
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cosmetics.

(1%6) Para obtener mas informacion sobre este tema, consulte el informe de investigacion sobre jurisprudencia de
las Salas de Recurso «Similitud entre productos farmacéuticos y cosméticos» (noviembre de 2024).

(197) 21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529, § 36-55.

(198) Véase también servicios publicitarios segun la interpretacion del Tribunal General en 07/12/2022, T-747/21,
Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 91; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO, EU:T:2015:791, § 50; 08/12/2021,
R 1674/2020-2, simbuya gin (fig.) / SIBUYA (fig.), § 52.
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normas del Derecho de la Unién no es, en principio, determinante a efectos de su
clasificacion a efectos del registro de una marca de la Unién. De ello se desprende
que la parte solicitante no tiene derecho a basarse en la definicién del término
«publicidad» de la Directiva 2006/114». Esta declaracién puede parecer contradictoria
con lo que sostuvo el TG en el asunto LUTAMAX, como se indica en el apartado 99
anterior. No obstante, si se tienen en cuenta los objetivos de los actos juridicos de la
UE en cuestion en esos dos casos y su compatibilidad con la legislacion en materia de
marcas, se puede establecer una distincion relevante. Los objetivos de la Directiva
2006/114 relativa a la publicidad engafosa y comparativa, asi como la definicion de
«publicidad» en ese contexto, difieren claramente del concepto de servicios de
publicidad a efectos del registro de marcas, segun el cual se trata de servicios
prestados a terceros, tal y como los definié las Salas de Recurso en AIRBNB. Por lo
tanto, si bien la definicion de complementos alimenticios establecida en la Directiva
2002/46 puede ser pertinente para interpretar el alcance de este término en un registro
o solicitud de marca, la definicion de publicidad prevista en la Directiva 2006/114
relativa a la publicidad engafosa y comparativa es irrelevante para la interpretacién de
la indicacion servicios de publicidad en un registro o solicitud de marca.

107 Al mismo tiempo, debe observarse que, para definir el alcance de una indicacién de
productos o servicios, es esencial tener en cuenta la percepcion del publico
destinatario. Esto se aplica a todas las situaciones, incluso a la hora de interpretar el
alcance de una indicacién de productos y servicios a la luz de una definicién recogida
en un acto juridico de la UE.

108 Por ejemplo, en el asunto H 15 GUFIC ('), el Tribunal General abord6 el argumento
planteado por el solicitante de la caducidad de que el uso de la MUE impugnada se
demostré para preparados ayurvédicos, que, de conformidad con la Directiva
2001/83/CE ('°) relativa a los medicamentos, no podian considerarse medicamentos
y, por lo tanto, no podian constituir un uso efectivo para los medicamentos registrados
(clase 5). EI TG desestimé este argumento al indicar que lo importante era la
percepcion del publico destinatario. Por consiguiente, un producto que, debido a su
presentacion, pudiera ser percibido por el consumidor como un medicamento, también
podria clasificarse como medicamento en el sentido de la clase 5.

109 A la vista de las conclusiones del Tribunal General en el asunto LUTAMAX, junto con
las de AIRBNB, siempre que los objetivos de los respectivos actos juridicos de la UE
sean compatibles con el Derecho de marcas, en particular con las disposiciones
establecidas en el RMUE y la Directiva sobre marcas ("), tal como se han transpuesto
en la legislacién de los Estados miembros, puede ser razonable considerar que,
cuando existan diferencias en el alcance de la definicion de un producto en los
diccionarios y en el acto juridico de la UE, prevalecera este ultimo. Un ejemplo puede
ser (cosmeéticos), cuya definicion en el Reglamento n.° 1223/2009 parece ser mas
amplia (ya que incluye también (perfumeria) y (dentifricos)) que la definicion que
figuran en los diccionarios. Por el contrario, la definicién de publicidad prevista en la

(1°%) 18/12/2024, T-520/23, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.), EU:T:2024:906, § 72-74; véase tambien 11/01/2023, T-
346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 108.

("% Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, relativa a la
Comunidad.

normativa relativa a los medicamentos de uso humano.

(""") Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
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111

Directiva 2006/114 no prevalece sobre el alcance de los servicios de publicidad en el
sentido de la legislaciéon en materia de marcas, ya que los objetivos del respectivo acto
juridico de la UE son incompatibles con los de la legislacion en materia de marcas,
como constataron las Salas de Recurso y también confirmé el Tribunal General en
AIRBNB.

En conclusion, las definiciones de productos o servicios que figuran en los actos
juridicos de la UE pueden ser relevantes para la interpretacion del alcance de las
indicaciones de los productos y servicios amparados por un registro de marca (o una
solicitud de registro) cuando los objetivos del acto juridico de la UE en cuestién sean
compatibles con los del Derecho de marcas.

Conclusiones

Con el fin de salvaguardar la coherencia, pueden extraerse las siguientes
conclusiones.

(i) El alcance de las indicaciones de productos y servicios debe analizarse sobre
la base de la redaccion de la descripcidn (expresiones, su relacién entre siy la
puntuacion), definiendo el significado natural y habitual de las indicaciones de
productos y servicios desde la perspectiva del publico pertinente, es decir,
cdmo se entiende comunmente el término, basandose en diccionarios vy
enciclopedias en la lengua pertinente, a la luz de la Clasificacién de Niza
vigente en la fecha de presentacion de la solicitud, y basandose en otras
fuentes objetivas, como las definiciones de los actos juridicos de la UE cuyos
objetivos sean compatibles con el Derecho de marcas, asi como el lenguaje
empresarial que refleje la interpretacion del término desde una perspectiva
comercial. (§ 18-56)

(i) Las indicaciones de servicios deben interpretarse siempre como servicios
prestados a terceros. Por consiguiente, no se podra invocar con éxito el registro
de una marca para un servicio que, al estar sujeto a la prueba de uso, resulte
ser una actividad interna destinada al funcionamiento del propio negocio del
titular de la marca, ni se podra mantener dicho registro de marca en lo que a
esa parte se refiere. (§ 35-56)

(iii) La interpretacion del alcance de las indicaciones de productos y servicios,
basada en su significado natural y habitual, debe tener en cuenta la finalidad
subyacente del sistema de registro de marcas, asi como la logica y el sistema
inherentes a la Clasificacion de Niza; en concreto, los principios establecidos
en las Observaciones Generales de la Clasificacion de Niza y el alcance de las
clases tal y como se recoge en las Notas Explicativas de la ediciéon de la
Clasificacion de Niza vigente en la fecha de presentacion de la solicitud. (§ 57-
85)

(iv) Con arreglo al sistema inherente a la Clasificacion de Niza, los productos o
servicios incluidos en una indicacion o categoria general de productos o
servicios también pueden formar parte simultdneamente de otra indicacion o
categoria general, siempre que pertenezcan a la misma clase. (§ 57, 80)
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(vi)

(vii)

N —

La intencion del titular de la marca en el momento de la presentacion, si puede
determinarse objetivamente, tiene una relevancia limitada para Ila
interpretacion del alcance de las indicaciones de los productos y servicios
cubiertos por la marca. Cuando existan dos posibles interpretaciones literales
de una indicacion, pero una de ellas condujera a un resultado absurdo en lo
que respecta al alcance de la proteccion de la marca, debera aplicarse la
interpretacion mas plausible y previsible, teniendo en cuenta la intencion de la
parte solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca.
(§ 86-100)

Las definiciones de productos o servicios que figuran en los actos juridicos de
la UE pueden ser relevantes para la interpretacion del alcance de las
indicaciones de los productos y servicios cubiertos por un registro de marca (o
una solicitud de registro) en la fecha de presentacion de la solicitud, en
particular si los objetivos del acto juridico de la UE en cuestién son compatibles
con los de la legislacion en materia de marcas. (§ 101-110)

Las herramientas de interpretacion para definir el alcance de las indicaciones
de productos y servicios son las siguientes:

Redaccioén de la especificacion (expresiones, su interconexion y puntuacion);
Significado natural y habitual (diccionarios, enciclopedias y percepcion
comercial);

la Clasificacién de Niza, sus observaciones generales y notas explicativas;
Las definiciones recogidas en los actos juridicos de la UE (solo si los
objetivos son compatibles);

La intencion del solicitante (excepcionalmente, para evitar un resultado
absurdo).
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Anexo
Lista de asuntos revisados

Tribunal de Justicia y Tribunal General

07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425

19/06/2012, C-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361

10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

11/10/2017, C501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS,
EU:C:2017:750

04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON /
BURLINGTON ARCADE vy otros, EU:C:2020:151

16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573

16/09/2020, C-121/19 P, EDISON, EU:C:2020:714

30/08/2010, T-270/09, Medidata (Fig) / MeDiTA, EU:T:2010:419

13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE / PRESTIGE (fig.) y otros, EU:T:2010:394
21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS / Event, EU:T:2013:147
10/09/2014, T-199/13, STAR / STAR LODI y otros, EU:T:2014:761

14/09/2015, T-453/11, LAGUIOLE, EU:T:2015:718

21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO, EU:T:2015:791

10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950

30/09/2016, T-355/15, ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591

04/10/2017, T-143/16, INTESA, EU:T:2017:687

25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY vy otros
21/11/2018, T-82/17, Exxtra Deep, EU:T:2018:814

07/12/2018, T-471/17, EDISON, EU:T:2018:887

09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.) / InnerCircle, EU:T:2019:580

17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE / ALLIANCE vy otros, EU:T:2019:752
07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) y otros

09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) y otros, EU:T:2020:407
23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS / KISS y otros, EU:T:2020:433

15/10/2020, T-788/19, Sakkattack (fig.) / Attack y otros, EU:T:2020:484

20/01/2021, T-844/19, discount-apotheke.de (fig.) / APODISCOUNTER vy ofros,
EU:T:2021:25

24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom, EU:T:2021:103

24/03/2021, T-588/19, Power Stars (fig.), EU:T:2021:157

06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653

01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526

06/07/2022, T-478/21, BALLON D'OR, EU:T:2022:419

30/11/2022, T-12/22, Naturcaps / Naturkaps, EU:T:2022:733

07/12/2022, T-747/21, Fohlenelf, EU:T:2022:773

11/01/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2

26/04/2023, T-794/21, Mouldpro, EU:T:2023:211

28/06/2023, T-645/22, CS jeans your best fashion partner, EU:T:2023:363

26/07/2023, T-562/21, Camel crown / camel active (fig.), EU:T:2023:440

20/12/2023, T-221/22 & T-242/22, LUTAMAX, EU:T:2023:858

17/01/2024, T-47/23, WILD INSPIRED / INSPIRED, EU:T:2024:12

05/06/2024, T-58/23, BIG MAC, EU:T:2024:360
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04/09/2024, T-73/23, TERTIANUM (fig.) / Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN
ALTER (fig.), EU:T:2024:578

16/10/2024, T-194/23, FRACTALIA (fig.), EU:T:2024:696

13/11/2024, T-559/23, S SKINS (fig.), EU:T:2024:800

20/11/2024, T-200/24, Wonderbox (fig.), EU:T:2024:841

18/12/2024, T-520/23, H 15 Gufic H 15 Gufic (fig.), EU:T:2024:906

08/01/2025, T-163/24, RATPAC / RAT PACK y otros, EU:T:2025:3

05/03/2025, T-118/24, ROZALIYA jewelry for enlightenment, EU:T:2025:216

05/03/2025, T-1187/23, AMSTERDAM POPPERS, EU:T:2025:205

05/03/2025, T-1135/23, JUNGLE PREMIUM, EU:T:2025:204

05/03/2025, T-26/24, JUNGLE JUICE, EU:T:2025:206

07/05/2025, T-1088/23, RTL (fig.), EU:T:2025:446

14/05/2025, T-418/24, BIOGENA MOMENTS / MOMENT vy otros, EU:T:2025:491
21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529

09/07/2025, T-144/24, BIENENBEISSER, EU:T:2025:700, rectificada mediante 22/08/2025,
T-144/24, BIENENBEISSER, EU:T:2025:804

10/09/2025, T-86/24, VINATIS / VINITES, EU:T:2025:852

14/01/2026, T-619/24, Kimkom/KIMPTON, EU:T:2026:4

Salas de recurso
09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.) / Cruz de Malta (fig.)

11/09/2013, R 1244/2012-2, Northwood professional forest equipment / Norwood
05/02/2014, R 1546/2013-2, Intimes Wach (fig.) / swatch

11/09/2014, R 464/2014-1, Acomea / Achmea

28/04/2015, R 1280/2014-5, Icmetzner Portfolio / Metzler

11/05/2016, R 1723/2015-2, HB / HB

29/10/2019, R 497/2019-5, Minihome / Mini HoMe (fig.) y otros

28/02/2020, R 1859/2019-4, Salva d'or / Salvora

07/04/2020, R 1964/2019-2, LYRUS Think-Design-Deliver (fig.) / Lynux
17/08/2020, R 476/2020-4, Mobvista / Movistar

26/03/2021, R 882/2020-1, TINTAS BRICOR (fig.) / Bricor y otros

30/04/2021, R 575/2020-5, EGGS KING (fig.) / Curry king y otros

27/05/2021, R 2151/2020-2, Corte lItaliana - FOOD EXPERIENCE / El Corte Inglés (fig.) y
otros

01/06/2021, R 1611/2020-5, EPSILON TECHNOLOGIES (fig.)

15/10/2021, R 420/2021-1, FRESH FROST (fig.) / FReSH by FRoSTA (fig.) y otros
30/11/2021, R 2029/2020-1, Cemag / Emag y otros

08/12/2021, R 1674/2020-2, simbuya gin (fig.) / SIBUYA (fig.)

17/05/2022, R 1307/2021-5, Smart Base

20/06/2022, R 19/2022-5, HALLOUMAKI (fig.) / XAAAOYMI HALLOUMI y otros.
19/12/2022, R 149/2022-4, JinKo (fig.)

12/09/2023, R 333/2023-4, BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.)

21/11/2023, R 2564/2022-1, etol (fig.)

29/01/2024, R 1609/2023-2, fluff (fig.) / FLUFF

09/12/2024, R 1413/2024-4, BODEGAS BV / BVLAND (fig.) y otros

10/12/2024, R 865/2024-2, numadu LIFE (fig.) / numa

10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON / quirénsalud (fig.) y otros
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11/12/2024, R 949/2024-1, adler / Adler

11/12/2024, R 104/2024-2, NFL (fig.)

29/01/2025, R 666/2024-1, novex (fig.)

21/01/2025, R 1200/2024-5, REBELZ (fig.) / Rebelz

31/01/2025, R 1380/2024-4, SPANISH FINE WINES INSTITUTE

11/02/2025, R 1432/2024-4, FALCO / FULCO (fig.) y otros

25/03/2025, R 1456/2024-4, TUZZI

15/04/2025, R 1672/2024-2, Prince Mom (fig.) / prince (fig.) y otros

12/05/2025, R 2472/2023-4, RITUALS

27/05/2025, R 2488/2023-5, LINERIN COMPLEX (fig.) / Liderin

27/06/2025, R 813/2024-5, SW / SW (fig.) y otros

25/08/2025, R 2492/2022-1, RUSH

22/09/2025, R 31/2025-4, ATHLETA (fig.)

22/09/2025, R 28/2025-4, ATHLETA

22/09/2025, R 27/2025-4, ATHLETA (fig.)

22/09/2025, R 56/2025-4, DEVICE OF A PINWHEEL (fig.)

29/09/2025, R 57/2025-4, DEVICE OF A WHITE PINWHEEL ON BLACK ROUND
BACKGROUND (fig.)

29/09/2025, R 194/2025-1, WinchPro (fig.) / PROWINCH (fig.) y otros

30/09/2025, R 381/2025-1, Yachtico

01/10/2025, R 1954/2024-4, LES VISIONNAIRES / visionnaire HOME FILOSOFIA (fig.) y
otros

06/11/2025, R 867/2025-1, VZ VINA ZANCARA (fig.) / V.Z. y otros

12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME FILOSOFIA (fig.)
y otros

24/11/2025, R 574/2025-5, FF (fig.) / FF (fig.)

21/01/2026, R 270/2025-2, ZOOM

30/03/2026, R 1174/2025-2, ABC STORES (fig.)
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