DENEGACION DE MARCA QUE ES TRADUCCION AL ESPANOL DE OTRA CON
DENOMINACION EN INGLES

Resumen de la Sentencia del Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sala 32, Seccion
32 de 22 de junio de 2006.

1/ Las Partes:

La demandante, la sociedad WOMEN’S SECRET, S.A., presenta un recurso contra una
sentencia de fecha 01/10/2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que concedio a la
demandada, la sociedad Grandes Almacenes C., S.A., el registro de la marca “Secretos de

Mujer”, traduccion del inglés al castellano de la marca “Women’s Secret”.

11/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid:

Segun el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las marcas no tienen identidad, ni
semejanza fonética, grafica o conceptual.

La marca no concedida tiene tres palabras espafiolas y es totalmente espafiola en su
significado mientras que las marcas y el nombre comercial de WOMEN’S SECRET, S.A. son
ingleses.

El Tribunal admite que la traduccion se corresponde a la marca espafiola pero que no puede
haber confusibn porque una mayoria de ciudadanos no sabe inglés y que segun una
jurisprudencia establecida del Tribunal Supremo, las palabras extranjeras se consideran
como expresiones de fantasia.

El Tribunal concluye que no hay similitud cuando se trata de una traduccion de una marca
del inglés al castellano y en consecuencia concede la marca a la sociedad Grandes Almacenes
C., S.A.

111/ WOMEN’S SECRET, S.A.:

WOMEN’S SECRET, S.A. argumenta que su marca esta conocida por la generalidad de la
poblacién y en particular por el consumidor medio de los productos reivindicados.

Ademas la sociedad Grandes Almacenes C., S.A. vende igualmente productos de la marca
“Women’s Secret” con lo cual el riesgo de confusidon entre las dos marcas es aun mayor.

Por fin afiade que se debe tomar en cuenta la figura del euroconsumidor conocedor de los
productos especializados y que razonablemente identificaria los productos identificados con
las marcas “Women’s Secret” y “Secretos de Mujer”.

1V/ El Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo indica que la jurisprudencia tiene admitida como excepcion a la
consideracion de las palabras extranjeras como expresiones de fantasia el hecho de que tales
palabras hayan devenido comprensibles para el consumidor medio como consecuencia de su
uso generalizado, bien en el conjunto de la poblacién, bien en el consumidor especializado en
los productos, a los que la marca va destinada.

El Tribunal Supremo considera que la expresion “Women’s Secret” es, sin duda,
comprensible para el consumidor medio espafiol en el que es so6lito un conocimiento de
determinados vocablos ingleses. Son locuciones que pueden considerarse de comun
conocimiento para el ciudadano medio espafiol y desde luego para el consumidor de prendas
de vestir, ambito comercial en el que son comunes determinadas expresiones en idiomas
extranjeros.

El riesgo de asociacion entre las dos marcas es alto y en consecuencia, el Tribunal Supremo
deniega la marca a la sociedad Grandes Almacenes C., S.A.



