SENTENCIA DE 12.6.2007 — ASUNTOS ACUMULADOS T-57/04 Y T-71/04

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)
de 12 de junio de 2007

En los asuntos acumulados T-57/04 y T-71/04,

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, con domicilio social en Ceské Budéjovice
(Republica Checa), representada por el Sr. F. Fajgenbaum, abogado,

parte demandante en el asunto T-57/04,

Anheuser-Busch, Inc., con domicilio social en Saint Louis, Missouri (Estados
Unidos), representada inicialmente por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck, A.
Pohlmann, D. Ohlgart y B. Goebel, y posteriormente por los Sres. Von Bomhard,
Renck, Ohlgart y Goebel, abogados,

parte demandante en el asunto T-71/04,
* Lengua de procedimiento: inglés.
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contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por los Sres. A. Folliard-Monguiral e 1. de Medrano
Caballero, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,
intervinientes ante el Tribunal de Primera Instancia, son

Anheuser-Busch, Inc. (en el asunto T-57/04),

Budéjovicky Budvar, nirodni podnik {en el asunto T-71/04),

que tiene por objeto la anulacién de la resolucién de la Segunda Sala de Recurso de
la OAMI de 3 de diciembre de 2003 (asuntos R 1024/2001-2 y R 1000/2001-2),
relativa a un procedimiento de oposicién entre Budéjovicky Budvar, narodni podnik
y Anheuser-Busch, Inc,,

II - 1833



SENTENCIA DE 12.6.2007 — ASUNTOS ACUMULADOS T-57/04 Y T-71/04

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. M.E. Martins Ribeiro, los Sres. F.
Dehousse y D. Svdby y la Sra. K. Jirimie, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos presentados en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia el 10 (asunto T-57/04) y el 20 de febrero de 2004
(asunto T-71/04);

visto el auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de
23 de septiembre de 2004, por el que se acuerda la acumulacién de los presentes
asuntos a efectos de la fase escrita, de la vista y de la sentencia, con arreglo al
articulo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia;

habiendo considerado los escritos de contestacién de la OAMI presentados en la
Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 27 de septiembre de 2004;

habiendo considerado los escritos de contestacién de los intervinientes presentados
en la Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia el 28 (asunto T-71/04) y el 29 de
septiembre de 2004 (asunto T-57/04);

vista la devolucién de los presentes asuntos a la Sala Quinta ampliada del Tribunal
de Primera Instancia y celebrada la vista el 13 de octubre de 2005;
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visto el auto de reapertura de la fase oral de 14 de mayo de 2007 y las observaciones
de las partes sobre la peticién de sobreseimiento presentada por Anheuser-Busch el
8 de mayo de 2007 en el asunto T-71/04,

declarada conclusa la fase oral el 24 de mayo de 2007,

dicta la siguiente

Sentencia

Marco juridico

I. Derecho internacional

Los articulos 1 a 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en lo sucesivo, «Arreglo
de Lisboa»), adoptado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979, disponen lo siguiente:

«Articulo primero

1) Los paises a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unién
particular dentro del marco de la Unién para la Proteccién de la Propiedad
Industrial.
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2) Se comprometen a proteger en sus territorios, segin los términos del presente
Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros paises de la
Unidén particular, reconocidas y protegidas como tales en el pais de origen y
registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual [...] a la que se
hace referencia en el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual [...]

Articulo 2

1) Se entiende por denominacién de origen, en el sentido del presente Arreglo, la
denominacién geografica de un pais, de una regién o de una localidad que sirva para
designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales
y los factores humanos.

2) El pais de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominacién de origen que
ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual esta situada la regién o la
localidad cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado al
producto su notoriedad.

Articulo 3

La proteccién sera asegurada contra toda usurpaciéon o imitacién, incluso si el
verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacién se emplea en
U »” "

traduccién o va acompanada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”,
“Imitacién” o similares.

Articulo 4

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la proteccién ya
existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los paises de la
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Unién particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el
Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883 para la Proteccién de la Propiedad
Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de
1891 relativo a la represién de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en
los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislacién nacional o
de la jurisprudencia.

Articulo 5

1) El registro de las denominaciones de origen se efectuara en la Oficina
Internacional a peticion de las Administraciones de los paises de la Unién
particular, en nombre de las personas fisicas o morales, piblicas o privadas, titulares
del derecho de usar esas denominaciones segin su legislacién nacional.

2) La Oficina Internacional notificard sin demora los registros a las Administra-
ciones de los diversos paises de la Unidn particular y los publicara en un repertorio
periddico.

3) Las Administraciones de los paises podran declarar que no pueden asegurar la
proteccién de una denominacién de origen cuyo registro les haya sido notificado,
pero solamente cuando su declaracién sea notificada a la Oficina Internacional, con
indicacién de los motivos, en el plazo de un afio contado desde la recepcion de la
notificacién del registro, y sin que dicha declaracién pueda irrogar perjuicio, en el
pais de referencia, a las demas formas de proteccién de la denominacién que pudiera
hacer valer el titular de la misma, conforme al Articulo 4 que antecede.
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Las reglas 9 y 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, tal como entré en vigor el
1 de abril de 2002, establecen lo siguiente:

«Regla 9

Declaracién de denegacién

1) Toda declaracién de denegacién sera notificada a la Oficina Internacional por la
Administracién competente del pais contratante respecto del cual se haya
pronunciado la denegacién, y debera estar firmada por dicha Administracién.

Regla 16

Invalidacién

1) Cuando los efectos de un Registro Internacional se invaliden en un pais
contratante y la invalidacién no pueda ser ya objeto de recurso, la Administracién
competente de ese pais debera notificar esa invalidacién a la Oficina Internacional.

II. Derecho comunitario

Los articulos 8 y 43 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versién modificada
y aplicable en el momento de los hechos, son del siguiente tenor literal:
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«Articulo 8

Motivos de denegacién relativos

1. Mediando oposicién del titular de una marca anterior, se denegara el registro de
la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para
los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los
cuales esté protegida la marca anterior;

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

2. A efectos del apartado 1, se entendera por “marca anterior”:

a) las marcas cuya fecha de presentacién de la solicitud sea anterior a la de la
solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de
prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes
categorias:
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iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta
efecto en un Estado miembro;

4. Mediando oposicién del titular de una marca no registrada o de otro signo
utilizado en el trifico econémico de alcance no tnicamente local, se denegari el
registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del
Estado miembro que regule dicho signo:

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

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

[...]

Articulo 43

Examen de la oposicién

[...]
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2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que
hubiere presentado oposicidn, presentard la prueba de que, en el curso de los cinco
afios anteriores a la publicacién de la solicitud de marca comunitaria, la marca
comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los
productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la
oposicién, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en
esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco afios. A falta de
dicha prueba, se desestimara la oposicién. Si la marca comunitaria anterior sélo se
hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada, s6lo se considerard registrada, a los fines del examen de la oposicién,
para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicard a las marcas nacionales anteriores contempladas en la
letra a) del apartado 2 del articulo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad
queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca
nacional anterior.

La regla 22 de Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de
1995, por el que se establecen normas de ejecucién del Reglamento (CE) n° 40/94
(DO L 303, p. 1), en su versién modificada y aplicable en el momento de los hechos,
establece

«Regla 22

Prueba del uso

1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del articulo 43
del Reglamento, la parte que presente oposicidén tuviere que aportar la prueba del
uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le
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invitara a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte
que presente oposicién no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la
Oficina desestimara la oposicion.

2. Las indicaciones y la prueba del uso consistiran en indicaciones sobre el lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y
servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposicién, y en la prueba
de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3. La prueba se debera limitar preferentemente a la presentacién de documentos y
objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, “listas de precios”,
catalogos, facturas, fotografias, anuncios en periddicos y las declaraciones escritas a
que hace referencia la letra f) del apartado 1 del articulo 76 del Reglamento.

I1I. Derecho nacional

El articulo L. 641-2 del code rural francés (en lo sucesivo, «code rural»), tal como se
aplicaba en el momento de los hechos, establece:

«Se podra reconocer de manera exclusiva a los productos agricolas o alimentarios,
crudos o transformados, una denominacién de origen calificada. No les sera de
aplicacion lo dispuesto en los articulos L. 115-2 a L. 115-4 y L. 115-8 a L. 115-15 del
code de la consommation.
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En las circunstancias previstas mas abajo, podran gozar tales productos de una
denominacién de origen calificada si cumplen lo dispuesto en el articulo L. 115-1 del
code de la consommation, gozan de notoriedad debidamente probada y son objeto
de procedimientos de autorizacién.

Nunca podra considerarse que la denominacién de origen calificada tiene caracter
genérico y pasar a ser de dominio publico.

No podré utilizarse para ningin producto similar el nombre geogrifico que
constituya la denominacién de origen ni ninguna otra mencién que la evoque, sin
perjuicio de las disposiciones legislativas o reglamentarias en vigor el 6 de julio de
1990, ni para ningin otro producto o servicio cuando tal utilizacién pueda desviar o
disminuir la notoriedad de la denominacién de origen.

Las denominaciones de origen de los vinos delimitados de calidad superior
mencionadas en el articulo L. 641-24 y las que estén en vigor el 1 de julio de 1990 en
los departamentos de ultramar conservaran su estatuto.»

El articulo L. 115-5 del code de la consommation francés (en lo sucesivo, «code de la
consommation»), en su version aplicable en el momento de los hechos, dispone:

«El procedimiento de atribucién de una denominacién de origen calificada se regula
en el articulo L. 641-2 del code rural, que se reproduce a continuacién [...]»
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Los articulos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle francés (en lo
sucesivo, «code de la propriété intellectuelle»), en su versiéon aplicable en el
momento de los hechos, rezan del siguiente modo:

«Articulo L. 711-3

No podra adoptarse como marca o elemento de marca ningin signo:

a) excluido por el articulo 6 ter del Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883,
revisado, para la Proteccion de la Propiedad Industrial, o por el apartado 2 del
articulo 23 del anexo I C del Acuerdo por el que se establece la Organizacién
Mundial del Comercio;

b) contrario al orden publico o a las buenas costumbres, o cuya utilizacién esté
legalmente prohibida;

¢) que pueda inducir al pablico a error, en particular, sobre la naturaleza, la calidad
o la procedencia geografica del producto o del servicio.

Articulo L. 711-4

No podrd adoptarse como marca ningin signo que implique un menoscabo de
derechos anteriores y, en particular, que sea perjudicial para:

a) una marca anterior registrada o notoriamente conocida en el sentido del
articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial;
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una denominacién o razén social, si existe riesgo de confusién por parte del
publico;

un nombre comercial o un rétulo conocidos en el conjunto del territorio
nacional, si existe riesgo de confusién por parte del publico;

una denominacién de origen protegida;

los derechos de autor;

los derechos que resulten de un dibujo o modelo protegido;

el derecho de la personalidad de un tercero, en particular, su nombre
patronimico, su seudénimo o su imagen;

el nombre, la imagen o la reputacién de un ente territorial.»

Antecedentes del litigio

L. Solicitud de marca comunitaria presentada por Anheuser-Busch

El 1 de abril de 1996 Anheuser-Busch, Inc. presenté ante la OAMI una solicitud de
registro de marca comunitaria, en virtud del Reglamento n° 40/94.
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o Era objeto de dicha solicitud la marca figurativa siguiente:

Eﬁ | Pt i 1 et B Ly “:g

8] e, Ao ikt 28 v

10 Los productos para los que se solicita el registro de la marca figurativa estdn
comprendidos en las clases 16, 21, 25, 30 y 32, segiin lo previsto en el Arreglo de
Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versién revisada y modificada, y
corresponden, para cada una de dichas clases a la descripcién siguiente:

— clase 16: «Papel, cartén y articulos de estas materias (comprendidos en la
clase 16); productos de imprenta; articulos de encuadernacién; papeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material de instruccién o de
enseflanza {excepto aparatos); materias pldsticas para embalaje (comprendidas
en la clase 16); naipes»;

— clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de
metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepcién de los
pinceles); materiales para la fabricacién de cepillos; material de limpieza; vidrio
en bruto o semielaborado (con excepcién del vidrio de construccién); cristaleria,
porcelana y loza (comprendida en la clase 21)»;
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— clase 25: «Vestidos, calzados, sombrereria»;

— clase 30: «Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y
confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para
esponjar; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; aperitivos
comprendidos en la clase 30»;

— clase 32: «Cervezas, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas
con® malta con y sin alcohol».

El 1 de diciembre de 1997 se publicé la solicitud de registro de la marca comunitaria
gréfica en el Boletin de Marcas Comunitarias n° 31/97.

I1. Oposicion formulada contra la solicitud de marca comunitaria

El 27 de febrero de 1998 Budéjovicky Budvar, narodni podnik, con domicilio en la
Republica Checa (en lo sucesivo, «Budvar»), formulé oposicién, con arreglo al
articulo 42 del Reglamento n° 40/94, con respecto a todos los productos
mencionados en la solicitud de registro.

En apoyo de su oposicién, Budvar alegé, en primer lugar, el riesgo de confusién
previsto en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 entre la marca
figurativa solicitada y las marcas internacionales anteriores de las que es titular, a
saber:
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— la marca denominativa internacional BUDWEISER (R 238 203), registrada
inicialmente el 5 de diciembre de 1960 para la «cerveza de todo tipo», con
efecto en Alemania, en Austria, en el Benelux y en Italia;

— la marca figurativa internacional (R 342 157), registrada inicialmente el 26 de
enero de 1968 para la «cerveza de todo tipo», con efecto en Alemania, Austria,
el Benelux, Francia e Italia, que se reproduce a continuacién:

El 3 de febrero de 1999, Anheuser-Busch pidi6é a Budvar que presentara la prueba
del uso de sus marcas internacionales, de conformidad con el articulo 43, apartado 2,
del Reglamento n° 40/94. El 7 de abril de 1999 la divisién de oposicién de la OAMI
requirié a Budvar para que aportara dicha prueba dentro del plazo de dos meses, a
saber, a mas tardar, el 7 de junio de 1999. A instancia de Budvar, se prorrogé dicho
plazo hasta el 7 de septiembre de 1999.

El 7 de septiembre de 1999 Budvar aportd, en particular, copias de la publicidad
aparecida en ocho revistas entre los anos 1996 y 1997, asi como diez facturas giradas
entre 1993 y 1997, a fin de probar el uso de la marca denominativa internacional
BUDWEISER R 238 203 en Alemania. Por otra parte, Budvar presenté copias de
anuncios publicitarios aparecidos en seis revistas entre los afios 1996 y 1998, asi
como diez facturas giradas entre 1993 y 1997, a fin de probar el uso de la marca
denominativa internacional BUDWEISER R 238 203 en Austria.
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En apoyo de su oposicién Budvar invocd, en segundo lugar, sobre la base del
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n°® 40/94, cuatro denominaciones de origen,
registradas el 22 de noviembre de 1967, para cerveza, en la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), en virtud del Arreglo de Lisboa. Tales
denominaciones de origen son las siguientes:

— denominacién de origen n° 49: CESKOBUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER
BIER segun la versién alemana del registro);

— denominacién de origen n° 50 : BUDEJOVICKE PIVO — BUDVAR
(BUDWEISER BIER — BUDVAR segtn la versién alemana del registro);

— denominacién de origen n° 51: BUDEJOVICKY BUDVAR (BUDWEISER
BUDVAR segun la versién alemana del registro);

— denominacién de origen n° 52: BUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER BIER
segin la versién alemana del registro).

Basandose en dichos registros, Budvar sostuvo que las denominaciones de origen de
que se trata gozaban de proteccién, en particular, en el territorio francés, y
justificaban, a este respecto, la oposicién fundada en el articulo 8, apartado 4, del
Reglamento n° 40/94.
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IIL. Resolucion de la Division de Oposicion

Mediante la resoluciéon n° 2412/2001, de 8 de octubre de 2001, la Divisién de
Oposicidén:

— desestimé parcialmente la oposicién formulada contra el registro de la marca
figurativa solicitada, por lo que respecta a la parte de la oposicién basada en el
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, amparada en las cuatro
denominaciones de origen enumeradas en el apartado 16 supra;

— acepté parcialmente la oposiciéon formulada contra el registro de la marca
figurativa solicitada, por lo que respecta a los productos de la clase 32 («cerveza,
ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con malta con y sin alcohol»),
en cuanto a la parte de la oposicién basada en el articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n° 40/94, amparada en la marca denominativa internacional
BUDWEISER R 238 203.

En relacién con la desestimacién de la oposicidén basada en el articulo 8, apartado 4,
del Reglamento n° 40/94, la Divisién de Oposicién considerd, en sintesis, que no se
habia demostrado el uso de las denominaciones de origen en relacién con Francia y
Portugal —habiéndose invocado los Derechos francés y portugués para respaldar la
oposicién— y que, por lo tanto, no se habia probado que el alcance de los derechos
adquiridos en méritos de las denominaciones de origen no era inicamente local, en
el sentido del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94. Por lo que respecta a
Italia —se habia demostrado el uso de las denominaciones de origen en este
territorio—, la Divisién de Oposicién decidié que no se habia probado la proteccién
conferida por el Derecho italiano a las denominaciones de origen referidas en
relacién con productos distintos.

En lo que atafie a la aceptacién parcial de la oposicién basada en el articulo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la Divisién de Oposicién consideré
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que se habian aportado las pruebas del uso efectivo de la marca denominativa
internacional BUDWEISER R 238 203 y de la marca figurativa internacional
R 342 157 en relacién con Alemania, Austria, Benelux e Italia. Ademas, por razones
de economia procesal, la Divisién de Oposicién examiné, en primer lugar, la marca
denominativa internacional BUDWEISER R 238 203. En la medida en que dicha
marca era evidentemente valida en Alemania y en Austria, la Divisién de Oposicién
limité su examen a estos dos Estados miembros. La Divisién de Oposicién consideré
que los productos a los que se refiere la marca figurativa solicitada comprendidos en
la clase 32 («cerveza, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con malta
con y sin alcohol») eran idénticos a los productos amparados por la marca
denominativa internacional BUDWEISER R 238 203. Manifesté que, debido a la
identidad fonética y conceptual seiialada entre la marca figurativa solicitada y la
marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203, y a la identidad de los
productos, existia un riesgo de confusién por parte del piblico en Alemania y en
Austria, respecto a los productos comprendidos en la clase 32. En cambio, consideré
que los productos a los que se refiere la marca figurativa solicitada comprendidos en
las clases 16, 21, 25 y 30 y los productos amparados en las marcas anteriores no eran
similares y que, por lo tanto, no existia ningan riesgo de confusion respecto a tales
productos.

IV. Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI

El 27 de noviembre de 2001 Anheuser-Busch interpuso un recurso contra la
resolucion de la Divisiéon de Oposicién, en la medida en que dicha resolucién
aceptaba la oposicién basada en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94 respecto a los productos comprendidos en la clase 32.

El 10 de diciembre de 2001 Budvar interpuso un recurso contra la resolucion de la
Divisién de Oposicién, en la medida en que, en particular, se habia desestimado la
oposicién en virtud del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, respecto a
los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25, 30 y 32.
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En su recurso, Budvar no impugnaba la desestimacién parcial de la oposicion basada
en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, respecto a los
productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.

Mediante resolucion adoptada el 3 de diciembre de 2003 (asuntos R 1000/2001-2 y
R 1024/2001-2; en lo sucesivo, «resolucién impugnada»), la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI desestim¢ los recursos interpuestos por Budvar y Anheuser-
Busch contra la resolucién de la Divisién de Oposicién.

En relacién con el recurso promovido por Anheuser-Busch, la Sala de Recurso
consideré que la Division de Oposiciéon no habia incurrido en error al considerar
que no se habia probado el uso de la marca denominativa internacional
BUDWEISER R 238 203 con respecto a Alemania y Austria. Por otra parte, la
Sala de Recurso estimé que existia un riesgo de confusién entre la marca figurativa
solicitada y la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203, en
Alemania y en Austria, respecto a los productos comprendidos en la clase 32, habida
cuenta de que, en primer lugar, la caracteristica mds dominante de la marca
figurativa solicitada era idéntica a la marca denominativa anterior y, en segundo
lugar, que los productos de que se trataba eran idénticos.

En relacion con el recurso promovido por Budvar, la Sala de Recurso consideré ante
todo que no procedia admitirlo en lo tocante a los productos comprendidos en la
clase 32, en la medida en que se habian acogido las pretensiones de Budvar sobre el
particular, en virtud del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Sobre el fondo, por lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 16,
21, 25 y 30 de la solicitud de marca y en relacién con la oposicién fundada en el
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, sobre la base de las denominaciones
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de origen, la Sala de Recurso consideré ante todo que las pruebas aportadas por
Budvar eran insuficientes para demostrar la proteccién de las denominaciones de
origen de que se trataba por los Derechos italiano y portugués.

En segundo lugar, contrariamente a lo que habia considerado la Divisién de
Oposicién, la Sala de Recurso estimé que la prueba de que el alcance de los derechos
adquiridos en méritos de las denominaciones de origen no era solamente local, en el
sentido del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, ya se habia aportado en
otros procedimientos relativos a Francia. Por lo tanto, segin la Sala de Recurso,
Budvar no estaba obligada a probar nuevamente tales hechos, contrariamente a lo
que habia decidido la Divisién de Oposicién.

Por consiguiente, segiin la Sala de Recurso, la tinica cuestién que se planteaba era si
las denominaciones de origen de que se trataba estaban protegidas segtin el Derecho
francés. Respondio, respecto a los productos comprendidos en las clases 16, 21,25y
30, considerando que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo
de Lisboa gozaban en Francia de la proteccién conferida por el articulo L. 641-2 del
code rural, que establece que «no podra emplearse para ningin producto similar
[...] ni para ningtn otro producto o servicio el nombre geografico que constituye la
denominacién de origen o cualquier otra mencién que lo evoque cuando esta
utilizacién pueda hacer que se desvie o disminuya la notoriedad de la denominacién
de origen». La Sala de Recurso agregd que, en la medida en que los productos
mencionados en la solicitud de marca comunitaria diferian de los productos a que se
refieren las denominaciones de origen de que se trata, debia comprobarse si la
utilizacién en Francia de la marca figurativa solicitada podia hacer que se desviara o
disminuyera la notoriedad de dichas denominaciones de origen. Al respecto, la Sala
de Recurso puntualizé que ninguna notoriedad podia desviarse ni disminuir si no
existia y que Budvar no habia aportado ningin elemento probatorio de que las
denominaciones de origen de que se trataba gozaran de notoriedad en Francia. La
Sala de Recurso consideré que, por lo demads, tal notoriedad no podia presumirse y
que Budvar no habia logrado demostrar cémo la notoriedad de las denominaciones
de origen, suponiendo que existiera, podia desviarse o disminuir si se autorizaba a
Anheuser-Busch a utilizar una marca figurativa que incluyera el término
«Budweiser» para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25
y 30.
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Pretensiones de las partes

I. Asunto T-57/04

Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 3 de
diciembre de 2003 dictada en el asunto R 1024/2001-2.

— Desestime la solicitud de registro presentada el 1 de abril de 1996 en nombre de
Anheuser-Busch para las clases de productos 16, 21, 25 y 31.

— Remita la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a la OAMI

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

La OAMI y Anheuser-Busch solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a Budvar.
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II. Asunto T-71/04

Anheuser-Busch solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 3 de
diciembre de 2003 dictada en el asunto R 1000/2001-2, en la medida en que
deniega la solicitud de marca para los productos comprendidos en la clase 32.

— Condene en costas a la OAMI

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad.

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto por Anheuser-Busch.

— Con caracter subsidiario, confirme la resolucién impugnada por Anheuser-
Busch.

— Acuerde la notificacion de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a la
OAMI

— Condene en costas a Anheuser-Busch.
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Fundamentos de Derecho

1. Asunto T-57/04

Con caricter preliminar, debe senalarse que el objetivo del recurso de Budvar ante el
Tribunal de Primera Instancia es impugnar la resolucién recurrida en la medida en
que ésta desestimo la oposicién fundada en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94, para los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.

El objetivo del recurso de Budvar ante el Tribunal de Primera Instancia no es
impugnar la resolucién recurrida en la parte en que consider6 que no procedia
admitir el recurso promovido ante la Sala de Recurso con respecto a los productos
comprendidos en la clase 32.

Procede sefalar, por lo demds, que, en su demanda Budvar se refiere erréneamente a
la clase 31, a la que no afecta la solicitud de marca figurativa controvertida.

A. Sobre la admisibilidad de la segunda pretension de Budvar

Debe observarse que, mediante la segunda pretension que formula, de que se
«desestime la solicitud de registro presentada el 1 de abril de 1996 en nombre de
Anheuser-Busch para las clases de productos 16, 21, 25 y 31», Budvar pretende,
esencialmente, que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la OAMI que
deniegue el registro de la marca figurativa solicitada [véanse en este sentido, las
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut fir
Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. 11-4301,
apartado 18, y de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing
(Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 14].
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A este respecto, debe recordarse que en virtud del articulo 63, apartado 6, del
Reglamento n° 40/94, la OAMI esté obligada a adoptar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no
corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la
OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. 1I-433,
apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL),
T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y ELS, citada en el apartado 38 supra,
apartado 19].

De lo anterior se deduce que no procede admitir la segunda pretensién de Budvar.

B. Sobre el fondo

El recurso de Budvar se basa en un motivo tnico relativo a la infraccién del
articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

Con caracter preliminar, Budvar recuerda el régimen que, segiin manifiesta, regula la
proteccién de las denominaciones de origen en Derecho francés.

Budvar indica, en particular, que el objeto de la denominacién de origen consiste en
vincular un producto con un nombre geografico que garantiza su procedencia y sus
cualidades con el fin de proteger contra usurpaciones a la vez al consumidor y al
productor de ese producto. Senala que dicho objeto justifica que las disposiciones
relativas a la proteccién de las denominaciones de origen figuren en Francia tanto en
el code de la propriété intellectuelle como en el code rural, los cuales se remiten al
code de la consommation. Budvar pone de relieve asimismo que la denominacién de
origen se determina en virtud de un decreto, el cual delimita la zona geografica de
produccién y establece los requisitos de ésta y de la autorizacion del producto.
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Por otra parte, Budvar puntualiza que las denominaciones de origen se inscriben en
el concepto de orden publico y gozan de una proteccién absoluta y que, en Derecho
francés, las apelaciones de origen prevalecen sobre las marcas. Esta primacia se
concreta en la prohibiciéon absoluta de registrar una marca que implique un
menoscabo de una denominacién de origen, pero también en la prohibicién de usar
todo signo que, reproduciendo el nombre geografico en que consista esa
denominacién de origen, le sea perjudicial. Budvar sefala, a este respecto, en
primer lugar, que el articulo L. 115-5 del code de la consommation establece que
«nunca podra considerarse que la denominacién de origen calificada tiene caracter
genérico y que pasa a ser de dominio publico», en segundo lugar, que, la
denominacién de origen es esencialmente la designacién de un producto originario
de un lugar determinado y, en tercer lugar, que la denominacién de origen no puede
caducar, contrariamente a la marca que no se utilice.

Budvar deduce de lo anterior que el registro de una marca nunca es posible cuando
puede implicar un menoscabo de una denominacién de origen protegida en Francia,
independientemente de los productos o los servicios para los que se presente esa
solicitud de registro. Alega que, en consecuencia, una denominaciéon de origen no
puede utilizarse para ningin otro producto, poco importa que sea idéntico, similar o
diferente.

Habida cuenta de estos elementos, Budvar sostiene que la Sala de Recurso cometié
dos errores.

En una primera parte, Budvar considera que el articulo L. 641-2 del code rural no
era aplicable y que la Sala de Recurso deberia haberse remitido a los articulos L. 711-
3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle a fin de apreciar si puede
registrarse como marca un signo que consiste en el nombre geogrifico de una
denominacién protegida.
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En una segunda parte, con caracter subsidiario, Budvar considera que, en cualquier
caso, la Sala de Recurso aplicé erréneamente el articulo L. 641-2 del code rural.

El Tribunal de Primera Instancia sefiala que las alegaciones de las partes se refieren,
mds concretamente, a la pertinencia, en el caso de autos, del articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural.

1. Sobre la primera parte, relativa a la inaplicabilidad del articulo L. 641-2, parrafo
cuarto, del code rural

a) Alegaciones de las partes

Alegaciones de Budvar

Recordando el texto del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, Budvar
sefiala que no se discute que el Derecho francés permite que el titular de una
denominacién de origen prohiba tanto el registro como la utilizacién de una marca
mads reciente, en virtud de lo dispuesto en el articulo L. 711-4 del code de la
propriéte intellectuelle y del articulo L. 641-2 del code rural.

Alega que, no obstante, en el caso de autos, se solicita el registro de la denominacién
«Budweiser» como marca, siendo ajena al debate la utilizacién de tal marca.
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En consecuencia, Budvar se remite a los articulos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la
propriété intellectuelle, que a su juicio establecen las bases que justifican la
denegacién de registro de una marca.

Sobre la base del articulo L. 711-4, letra d), del code la propriété intellectuelle, que
establece que «no podra adoptarse como marca ningin signo que implique un
menoscabo de derechos anteriores y, en particular, [...] [de] una denominacién de
origen protegida», Budvar estima que quien ostenta el derecho a utilizar una
denominacién de origen puede obtener la nulidad de una marca que la reproduzca o
la imite y prohibir el uso de tal marca.

Budvar precisa asimismo que las denominaciones de origen constituyen derechos
anteriores que obstan a la validez de una marca, sin que sea necesario demostrar que
existe un riesgo de confusién ni una similitud de los productos, contrariamente a lo
que se exige para las denominaciones o las razones sociales, los rétulos o nombres
comerciales e incluso las marcas anteriores. Budvar invoca, sobre este ultimo
extremo, los articulos L. 716-1, L. 713-2 y L. 713-3 del code de la propriété
intellectuelle. Afirma que, por lo tanto, sobre la base del articulo L. 711-4 del code la
propriété intellectuelle, debe considerarse que no puede adoptarse como marca
ningln signo que reproduzca una denominacién de origen, sin que proceda tener en
cuenta ni la notoriedad de dicha denominacién de origen que, a su juicio, existe por
definicién, ni los productos designados por la marca solicitada.

Budvar agrega, por otra parte, que la denegacién del registro de una marca puede
estar asimismo justificada por ir contra el orden publico, segin lo previsto en el
articulo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle, que dispone que
«no podrd adoptarse como marca o elemento de marca ningin signo [...] contrario
al orden publico o a las buenas costumbres, o cuya utilizacién esté legalmente
prohibida». Segin Budvar, habiéndose demostrado anteriormente el caricter de
orden publico de una denominacién de origen, debe denegarse sobre esta base toda
solicitud de registro de marca que implique un menoscabo de una denominacién de
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origen. Budvar invoca, en particular, una sentencia dictada por la cour d’appel de
Paris el 15 de febrero de 1990, en la que dicho tribunal consider6 que debia
entenderse el orden publico de forma tal que englobara las prescripciones
imperativas de la legislacién econémica, en particular, las destinadas a proteger al
consumidor, y una sentencia de la Cour de cassation francesa de 26 de octubre de
1993 que establece una protecciéon de orden publico para las denominaciones
«Fourme d’Ambert» y «Fourme de Montbrison».

Budvar indica, por altimo, que el articulo L. 711-3, letra c), del code la propriété
intellectuelle prohibe igualmente el registro de todo signo enganoso, estableciendo a
tal fin que «no podrd adoptarse como marca o elemento de marca ningun signo [...]
que pueda inducir al pdblico a confusién, en particular, sobre la naturaleza, la
calidad o la procedencia geografica del producto o del servicio». Asi, segin Budvar,
la puesta a disposicién de productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30 con
el nombre de «Budweiser», renombrado para un cierto niumero de productos, entre
los que se encuentran las cervezas, induce al publico a error o puede defraudarlo, en
cuanto a las cualidades de que, en principio, dicho producto estd revestido,
vinculadas, en particular, a su lugar de produccién.

Considera que, en cambio, el objetivo del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural, reproducido en el articulo L. 115-5 del code de la consommation no es
impedir el registro de una marca contraria a una denominacién de origen sino que
dicho articulo tinicamente prohibe el uso del nombre geografico en que consista, en
su totalidad o en parte, una denominacién de origen. Segtin Budvar, las disposiciones
del code de la propriété intellectuelle no tienen la misma finalidad que las del code
de la consommation. Afirma que las primeras se refieren a la apropiacién de signos
que puedan ser objeto de propiedad intelectual, mientras que las segundas se
refieren indirectamente a la proteccién del consumidor.

Observa que, en consecuencia, para apreciar si un signo constituido por el nombre
geografico de una denominacién protegida puede adoptarse como marca, es
necesario remitirse a los articulos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété
intellectuelle y no al articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, como hizo la
Sala de Recurso.
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Por otra parte, Budvar indica, en un escrito de 24 de agosto de 2005 presentado en
respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, que, ante
los érganos de la OAMI y, en particular, ante la Sala de Recurso, para fundamentar
su oposicién invocéd el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural. Budvar
sostiene, no obstante, que, en lo sucesivo, estd obligada a esgrimir, ante el Tribunal
de Primera Instancia, la inaplicabilidad de dicha disposicién al caso de autos. A este
respecto, en primer lugar, Budvar considera que no modifica el objeto del litigio, en
la medida en que éste consiste en la oposicién formulada contra el registro de la
marca figurativa solicitada. En segundo lugar, Budvar sefiala que la invocacién de los
articulos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle no equivale a
tomar en consideraciéon hechos nuevos, en la medida en que, segiin manifiesta,
dichos articulos constituyen el fundamento del recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia. En relacion, més concretamente, con el articulo L. 711-4, letra d), del code
de la propriété intellectuelle, Budvar puntualiza que invocé esta disposicién ante los
6rganos de la OAMI. Por ultimo, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI — Fdébricas
Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Rec. p. 1I-1319),
Budvar considera esencialmente que la OAMI deberia haberse informado de oficio
sobre el Derecho nacional del Estado miembro interesado.

Alegaciones de la OAMI

Antes de responder a las alegaciones formuladas por Budvar en su primera parte, la
OAMI da su interpretacién del texto del articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94 y, en particular, de los requisitos que establece.

En primer lugar, la OAMI seiiala que el derecho anterior debe basarse en un uso
cuyo alcance no sea unicamente local. A este respecto, la OAMI indica que los
registros realizados en virtud del Arreglo de Lisboa constituyen derechos anteriores
que estan comprendidos en el ambito de aplicacién del articulo 8, apartado 4, del
Reglamento n° 40/94. Por otra parte, la OAMI puntualiza que Budvar ha
demostrado, en el caso de autos, el uso de los derechos anteriores en Francia.
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En segundo lugar, la OAMI considera que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94 es aplicable a las marcas no registradas y a los signos similares anteriores,
que se utilizan en el trafico econémico para designar productos o servicios e incluso
la actividad comercial del titular del derecho. Estima que el origen geografico es un
factor vinculado a la actividad comercial en la medida en que se trata de un
elemento clave que determina la eleccion y la compra de los productos de que se
trate. Sobre el particular la OAMI se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de
20 de mayo de 2003, Consorcio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita
(C-108/01, Rec. p. I-5121).

En tercer lugar, la OAMI sefala que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94 exige que el oponente sea «titular de una marca no registrada o de otro
signo utilizado en el trifico econémico». La OAMI puntualiza, sobre el particular,
que, en algunos sistemas juridicos, las indicaciones geograficas no son signos
comerciales, ya que no se reconoce ningun derecho individual a quienes ostentan el
derecho a utilizarlas. Alega que otros sistemas juridicos, en cambio, confieren a las
personas fisicas o a las asociaciones un derecho exclusivo sobre la indicacién
geografica, que incluye el derecho a prohibir la utilizacién de una marca mds
reciente. En este dltimo caso, en el que se encuentra, segin la OAMI, el Derecho
francés aplicable al caso de autos, el derecho que resulta de la indicacién geogréfica
estd comprendido en el ambito de aplicacién del articulo 8, apartado 4, del
Reglamento n° 40/94.

Por otra parte, remitiéndose al articulo 5, apartado 1, del Arreglo de Lisboa, la
OAMI senala que las denominaciones de origen se registran, aunque a peticién de
las Administraciones competentes, a nombre de las personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas. Observa que, ademas, el articulo 8 del Arreglo de Lisboa
establece que las acciones necesarias para asegurar la proteccién de las
denominaciones de origen pueden ser ejercitadas, segun la legislacién nacional, a
instancia de la Administracién competente o a peticién del Ministerio Publico, o por
cualquier interesado. Para la OAMI, el derecho exclusivo a utilizar una designacién
protegida que lleve aparejado el derecho a entablar una accién contra la utilizacién
indebida de ésta basta para que se califique de derecho de titular o, como minimo, de
derecho equivalente de un titular, en el sentido del articulo 8, apartado 4, del
Reglamento n° 40/94. Alega que confirma esta conclusién la lectura del articulo 5,
apartado 3, del Arreglo de Lisboa.
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En cuarto lugar, la OAMI indica que el derecho controvertido debe estar protegido
segun la legislacién nacional antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
registro de la marca impugnada. En el caso de autos, la OAMI seiala que las
denominaciones de origen referidas fueron registradas el 22 de noviembre de 1967 y
que su proteccién en Francia empezé a partir de la fecha de ese registro. Matiza que,
por lo tanto, los derechos controvertidos son anteriores a la fecha de presentacién de
la solicitud de marca impugnada.

En quinto lugar, la OAMI pone de relieve el requisito segin el cual el derecho
anterior debe conferir a su titular, en virtud de la legislacién nacional aplicable, el
derecho a prohibir la utilizacién de la marca opuesta.

En esa fase del procedimiento, la OAMI responde, en particular, a las alegaciones
formuladas por Budvar, en la primera parte de su motivo, relativas al Derecho
francés aplicable.

Segin la OAMI, ha quedado acreditado que entre las normas de Derecho francés
figuran varias disposiciones relativas a los conflictos entre denominaciones de origen
y signos mas recientes.

Recordando el texto del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, la OAMI
sefala que el articulo L. 115-5 del code de la consommation menciona y reproduce
dicha disposicién.

Por lo que respecta a las alegaciones de Budvar en las que asevera que las
disposiciones aplicables eran los articulos L. 711-3, letras b) y ), y L 711-4, letra d),
del code de la propriété industrielle y no el articulo L. 641-2 del code rural,
contrariamente a lo que decidié la Sala de Recurso, la OAMI puntualiza que, en un
asunto que afecte al articulo 8, apartado 4, del Reglamento 40/94, debe aplicarse la
legislacién nacional de la misma manera que lo haria un érgano jurisdiccional
nacional. Afirma que, a este respecto, la jurisprudencia nacional tiene una autoridad
especial que vincula a la OAMI
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La OAMI senala que todas las sentencias nacionales aportadas por Budvar durante
el procedimiento de oposicién o ante el Tribunal de Primera Instancia, relativas a los
conflictos entre denominaciones de origen y marcas mds recientes, aplicaron el
articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural y no el articulo L. 711-4, letra d), del
code de la propriété intellectuelle. A su juicio, ello demuestra que no son de
aplicacién el articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle ni
ninguna otra disposicién contenida en dicho code.

Al analizar més concretamente el articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété
intellectuelle, la OAMI se opone a la conclusién de Budvar de que la proteccién que
ofrecen las denominaciones de origen contra las marcas mds recientes es absoluta e
incondicional. La OAMI senala, de esta forma, que el articulo L. 711-4, letra d), del
code de la propriété intellectuelle se refiere a la prohibicién de registrar un signo
enfrentado con una denominacién de origen y no a la prohibicién de utilizar tal
signo. Del hecho de que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 exija
expresamente que la legislacién nacional confiera un «derecho a prohibir la
utilizacién de una marca mas reciente» y no su registro, la OAMI infiere que no es
aplicable el articulo L. 711-4 del code la propriété intellectuelle.

Considera que, suponiendo que el derecho a prohibir el registro confiere igualmente
el derecho a prohibir la utilizacién de una marca mas reciente, deben tomarse en
consideracion las condiciones para que se cause un «menoscabo» a una
denominacién de origen, en el sentido del articulo L. 711-4, letra d), del code de
la propriété intellectuelle.

La OAMI seniala, como ha indicado Budvar, que el code de la propriété intellectuelle
no se refiere a dicho concepto de «menoscabo» cuando se trata de denominaciones
de origen, mientras que es mds explicito cuando trata sobre las marcas anteriores,
las razones sociales o los nombres comerciales. Segun la OAM]I, ello no puede
sorprender en la medida en que el alcance de la proteccién de las denominaciones
de origen se establece concretamente en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural. Afirma que, por lo tanto, debe interpretarse el concepto de «menoscabo» a la
luz de esta dltima disposicién.
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Sostiene que de todas estas consideraciones se desprende que el articulo L. 711-4,
letra d), del code de la propriété intellectuelle no afiade ni quita nada al contenido
juridico del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural. Matiza que esta ultima
disposicién es la tnica aplicable para determinar el alcance de la proteccién
reconocida a las denominaciones de origen contra la utilizacién de signos, en
particular, de las marcas, mas recientes.

En relacién con la invocacién por Budvar del articulo L. 711-3, letras b) y c), del code
de la propriété intellectuelle, la OAMI considera que esta disposicién no es
pertinente, ya que se refiere a motivos de denegacién absolutos, a saber, la
prohibicién de los signos contrarios al orden publico o que pueden inducir al
publico a error, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geografica del producto o del servicio. Seiiala que esta disposicién constituye el
equivalente del articulo 7, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento n° 40/94.
Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003,
Durferrit/QAMI — Kolene (NU-TRIDE) (T-224/01, Rec. p. 1I-1589), la QAMI
puntualiza que, en todo caso, las disposiciones nacionales o comunitarias relativas a
los motivos de denegacién absolutos no pueden invocarse en los procedimientos de
oposicién ante la OAML

En un escrito de 9 de agosto de 2005 presentado en respuesta a una pregunta
formulada por el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI indica que no puede
admitirse que Budvar alegue la inaplicabilidad del articulo L. 641-2, parrafo cuarto,
del code rural al caso de autos, tras haber sostenido ante los 6rganos de la OAMI
que dicha disposicién sustentaba la oposicién de que se trata.

Alegaciones de Anheuser-Busch

Anheuser-Busch recuerda, en primer lugar, que, en relacién con el articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n°® 40/94, y por lo que respecta a la legislacién nacional
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en juego, las disposiciones juridicas aplicables, la jurisprudencia y la doctrina forman
parte de los hechos. Alega que el oponente debe suministrar dichos elementos y
probarlos, de conformidad con el articulo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
Senala que, en el caso de autos, Budvar no ha dado ninguna explicacién congruente
sobre el Derecho aplicable, y menos ain ha presentado pruebas en apoyo de sus
tesis.

En relacién con las disposiciones del Derecho francés aplicables, Anheuser-Busch
considera que las razones formuladas por Budvar durante los diferentes
procedimientos han sido contradictorias y poco claras. Recuerda que, ante la
OAM]I, la oposicion se fundé principalmente en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto,
del code rural. Observa que, dado que la Sala de Recurso desestimé la oposiciéon
sobre este fundamento, Budvar cambié de criterio y alegd, por primera vez, que el
articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural no era aplicable (sosteniendo que
debian aplicarse los articulos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété
intellectuelle). Para Anheuser-Busch, este cambio de parecer y la presentacién
contradictoria de la situacién legal en Francia justifican, por si solos, la
desestimacién del presente recurso. En particular, Anheuser-Busch sostiene que
Budvar no puede cambiar el fundamento juridico en ese momento del
procedimiento y que no deberian tenerse en cuenta las alegaciones formuladas, a
este respecto, ante el Tribunal de Primera Instancia. Afirma que ello es acorde con la
préctica del Tribunal de Primera Instancia en la material [sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch
(BUDMEN), T- 129/01, Rec. p. 1I-2251, apartado 67, y de 18 de febrero de 2004,
Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. I1I-719, apartado 52].

Anheuser-Busch mantiene, por lo demds, que es aplicable el articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural. Anheuser-Busch sefala que la propia Budvar indicé
que el articulo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle «prohibe el registro
como marca de un signo que implique un menoscabo de una denominacién de
origen», mientras que, por otro lado, el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural «prohibe tnicamente el uso del nombre geografico que consista, en su
totalidad, o en parte, en una denominacién de origen». Matiza que, en otros
términos, el articulo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle se refiere al
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registro de las marcas francesas, mientras que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del
code rural se refiere a la utilizacién de una marca mas reciente. Por lo tanto, del
hecho de que el objeto del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 sea el
«derecho a prohibir la utilizacién de una marca mas reciente», Anheuser-Busch
infiere que unicamente es aplicable el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural.

Por otra parte, suponiendo que sean admisibles las alegaciones de Budvar sobre el
articulo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, y que sea preciso analizarlas,
Anheuser-Busch considera que tales alegaciones son infundadas.

En particular, Anheuser-Busch sefiala que el articulo L. 711-4 del code de la
propriété intellectuelle no define el alcance de la proteccién de todos los derechos
anteriores que menciona. Afirma que, al indicar que esos derechos anteriores
impiden la adopcién de una marca si ésta les causa un menoscabo, el articulo L. 711-
4 del code de la propriété intellectuelle presupone mas bien que el alcance de la
proteccién se establece y regula en otro lugar. Si la interpretacién sostenida por
Budvar fuera correcta, otros derechos anteriores —como las marcas anteriores muy
conocidas, los derechos de autor, los derechos industriales o personales— gozarian
de una «proteccién absoluta» frente a marcas mas recientes, independientemente de
otras condiciones como, en particular, la semejanza de los derechos de que se
tratara.

Alega que la verdadera cuestién en relacién con el articulo L. 711-4 del code de la
propriété intellectuelle es si se han menoscabado derechos anteriores o no. A su
juicio, la respuesta sélo puede darse teniendo en cuenta las normas especificas
aplicables a tales derechos. A este respecto, Anheuser-Busch observa que el propio
code de la propriété intellectuelle se remite explicitamente al code rural. En
particular, el titulo II del libro VII del code de la propriété intellectuelle, sobre las
«denominaciones de origen», contiene un articulo tnico (L. 721-1) que establece
que «las normas relativas a la determinacién de las denominaciones de origen se
establecen en virtud del articulo L. 115-1 del code de la consommation». Afirma
que, por lo tanto, las disposiciones aplicables para la proteccién de las
denominaciones de origen deben ser las del code de la consommation, el cual, a
su vez, se remite al code rural. De este modo, Anheuser-Busch se opone a la postura
mantenida por Budvar, segtn la cual un signo que reproduzca una denominacién de
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origen no puede registrarse como marca, cualesquiera que sean las circunstancias.
Para Anheuser-Busch, la denominacién de origen se halla protegida respecto a un
producto concreto. Estima que, en la medida en que los productos afectados por los
presentes asuntos son distintos, la utilizaciéon de un mismo término para tales
productos no puede implicar un menoscabo de las denominaciones de origen,
excepto en circunstancias especiales. A su juicio, sélo prevé tales circunstancias el
articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, y no el articulo L. 711-4 del code de
la propriété intellectuelle. Infiere que, por lo tanto, esta tltima disposicién no es
aplicable para determinar si la legislacién francesa confiere un derecho a Budvar,
segun el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

Por otra parte, Anheuser-Busch sefiala que, por primera vez en seis afios de
procedimiento, Budvar alega que se ha infringido el articulo L. 711-3, letras b) y ¢),
del code de la propriété intellectuelle. Anheuser-Busch considera que no es
necesario contestar a tales alegaciones, que, a su juicio, no cabe admitir ni aplicar.
Anade que dichas alegaciones son extempordneas y que en ninglin caso se apoyan en
hechos o en pruebas. Anheuser-Busch sefiala también que los presentes asuntos
resultan de oposiciones que se refieren a motivos de denegacién relativos. Ahora
bien, afirma, el articulo L. 711-3 del code de la propriété intellectuelle trata sobre los
motivos de denegacién absolutos de registro de una marca y, ademas, sélo se aplica a
las solicitudes de marca presentadas en Francia.

b) Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Debe senalarse que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 permite
formular oposicién contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de un
signo que no sea una marca anterior, dado que a esta situacién se refiere el
articulo 8, apartados 1 a 3 y 5.

A tenor del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, ese signo debe ser
utilizado en el trafico econdmico y tener un alcance que no sea tinicamente local.
Segun el Derecho del Estado miembro aplicable a dicho signo, los derechos que se
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deriven de él deben haberse adquirido con anterioridad a la fecha de la presentacién
de la solicitud de marca comunitaria o a la fecha de la prioridad invocada en apoyo
de la solicitud de marca comunitaria. Siempre segiin el Derecho del Estado miembro
aplicable a tal signo, éste debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilizacién
de una marca mas reciente.

Budvar plantea al Tribunal de Primera Instancia la cuestion relativa al dltimo
requisito establecido por el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, es decir,
si en el caso de autos se ha probado de manera suficiente que, sobre la base del
Derecho francés aplicable, las denominaciones de origen invocadas dan derecho a
prohibir la utilizacién de una marca mds reciente.

Dado que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 se halla en la parte
consagrada a los motivos de denegacioén relativos, y teniendo en cuenta el articulo 74
del mismo Reglamento, la carga de probar que el signo controvertido da derecho a
prohibir la utilizacién de una marca mas reciente recae sobre el oponente ante
la OAML

En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional
invocada y las resoluciones judiciales recaidas en el Estado de que se trata. Sobre esta
base, el oponente debe demostrar que el signo controvertido estd comprendido en el
ambito de aplicacién del Derecho del Estado miembro invocado y que, en principio,
permite prohibir la utilizacién de una marca mds reciente. Hay que recalcar que, en
virtud del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, la demostracién del
oponente debe situarse en la perspectiva de la marca comunitaria para la que se
solicita el registro.

Tras recordar los términos del articulo 1, apartados 1 y 2, del articulo 2, apartado 1,
del articulo 3, del articulo 5, apartado 1, y del articulo 8 del Arreglo de Lisboa
(apartados 41 a 45 de la resolucién impugnada), la Sala de Recurso consideré que
«las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gozan en
Francia de la proteccién que confiere el articulo L. 641-2 del code rural»
(apartado 46 de la resolucién impugnada).
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Debe senialarse que lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural
se reproduce en el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation.

Procede asimismo subrayar que, ante los érganos de la OAMI, en particular, en el
recurso presentado ante la Sala de Recurso, Budvar invocé lo dispuesto en el articulo
L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, que se reproduce en el articulo L. 115-5,
parrafo cuarto, del code de la consommation.

Budvar alega, por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, que el articulo
L. 641-2 del code rural era inaplicable al caso de autos y que la Sala de Recurso
deberia haberse referido al articulo L. 711-3, letras b) y c), y al articulo L. 711-4,
letra d), del code de la propriété intellectuelle.

Con caracter preliminar procede sefialar que, al margen de lo dispuesto en el
articulo L. 641-2 del code rural, Budvar invocé algunos articulos del code de la
propriété intellectuelle ante los érganos de la OAMI. Por otra parte, en relacién
concretamente con el articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété
intellectuelle, debe senalarse que esta disposicion se refiere a las denominaciones
de origen «protegidas». Por ello, la demandante podia preguntarse sobre el lugar que
correspondia al articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle en
Derecho francés y sobre la relaciéon que podia existir entre esta disposicion y el
articulo L. 641-2 del code rural. Por estos motivos, el Tribunal de Primera Instancia
considera que debe admitirse que Budvar impugne la aplicacién que hace la Sala de
Recurso del articulo L. 641-2 del code rural en el caso de autos y la no consideracién,
en particular, del articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle.

Sobre el fondo, en primer lugar, procede senalar que Budvar parte de la premisa
juridica de que no es aplicable el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural en
la medida en que el objetivo de esta disposicién es la prohibicion de utilizar un
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nombre geografico que constituye una denominacién de origen y no la prohibicién
de registrar una marca. De las alegaciones de Budvar debe entenderse que, a su
juicio, el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural no es aplicable en un
procedimiento cuyo objeto sea el registro de una marca comunitaria. Baste sefialar, a
este respecto, que el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 establece que,
segun el Derecho nacional aplicable, el signo de que se trate debe dar a su titular el
derecho a prohibir la «utilizacién» de una marca mds reciente. El articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n° 40/94 no exige que, segun el Derecho nacional
aplicable, el signo de que se trate dé a su titular el derecho a prohibir el «registro de
una marca». Por lo tanto, la premisa de Budvar es infundada. Por este motivo, no
puede prescindirse de la consideracién del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural.

En segundo lugar, debe observarse que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural se refiere a las situaciones en las que un signo mas reciente integra directa o
indirectamente el nombre geografico que constituye una denominacién de origen.

El articulo 2 del Arreglo de Lisboa, en cuya virtud las denominaciones de que se
trata fueron registradas como denominaciones de origen, dispone que una
denominacién de origen, en el sentido de dicho Arreglo, esta formada por la
«denominacién geogrifica» de un pais, de una regién o de una localidad que sirva
para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos.

En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca figurativa cuyo registro se
solicité integra directamente una denominacién geografica que constituye una
denominacién de origen, en el sentido del articulo 2 del Arreglo de Lisboa.

En tercer lugar, procede senalar que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural figura en el titulo IV relativo a la valoracién de los productos agricolas y
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alimentarios y en el capitulo I con la rubrica «las denominaciones de origen». Los
articulos L. 641-1 a L. 641-4 del code rural regulan el procedimiento de
reconocimiento de las denominaciones de origen, estableciendo el articulo L. 641-
2, péarrafo cuarto, el alcance de la proteccién conferida a las denominaciones de
origen cuando se emplea el nombre geogrifico en que consisten o toda otra
mencién que lo evoque. Procede senalar que la proteccién de las denominaciones de
origen, indicaciones geograficas y certificaciones de caracteristicas registradas a
escala comunitaria se establece en los articulos L. 642-1 a L. 642-4 del code rural.

Por su parte, el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation, que
reproduce lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, figura
en una seccién titulada «denominaciones de origen», la cual, a su vez, se encuentra
en un capitulo relativo a la valoracién de los productos y de los servicios y en un
titulo que se refiere a la informacién de los consumidores. El articulo L. 115-5,
parrafo cuarto, del code de la consommation reitera el procedimiento de atribucién
de una denominacién de origen calificada, tal como se define en el articulo L. 641-2
del code rural, asi como el alcance de la proteccién conferida a las denominaciones
de origen, en virtud del parrafo cuarto de dicha disposicién, cuando se utiliza el
nombre geografico en que consisten o cualquier otra mencién que lo evoque.

De ello se desprende que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, asi como
el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation que lo reproduce
son disposiciones especificas que definen el alcance de la protecciéon de las
denominaciones de origen en Derecho francés, cuando se utiliza el nombre
geogréfico en que consisten o cualquier otra mencién que lo evoque.

Por su parte, lo dispuesto en el articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété
intellectuelle, asi como las demas disposiciones de dicho cédigo invocadas por
Budvar, se reproducen en el titulo 1 relativo a las marcas de fabrica, de comercio o
de servicio y en el capitulo 1 con la ribrica «elementos constitutivos de la marca».
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A este respecto, debe sefalarse, ante todo, que las disposiciones del code de la
propriété intellectuelle invocadas por Budvar, a diferencia de las mencionadas
disposiciones del code rural y del code de la consommation, no se encuentran en
una parte del code relativa a las denominaciones de origen.

En segundo lugar, debe senalarse que las disposiciones del code de la propriété
intellectuelle invocadas por Budvar se refieren a los requisitos de registro de las
marcas en Derecho francés y no a los de su utilizacién, en el sentido del articulo 8,
apartado 4, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Ademas, en lo tocante, concretamente, al articulo L. 711-4, letra d), del code de la
propriété intellectuelle, establece que no «podri adoptarse como marca ningin
signo que implique [...] un menoscabo de una denominacién de origen protegida».
Para determinar en qué medida una denominacién de origen estd «protegida» y, en
su caso, si un signo le causa un «menoscabo» hay que remitirse, en particular, a lo
dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, reproducido en el
articulo L. 115-5, péarrafo cuarto, del code de la consommation, cuando, como en el
caso de autos, la denominacion geografica en que consiste dicha denominacién de
origen se integra en la marca solicitada.

En cuarto lugar, procede sefialar que, en el momento en que se adopt6 la resolucién
impugnada, la tnica resolucién judicial francesa que, como en el caso de autos,
afectaba a la utilizacién para un producto no similar de una denominacién
geografica consistente en una denominacién de origen registrada en un pais tercero
y protegida en virtud del Arreglo de Lisboa, y que se dicté tras la incorporacion en
1990 del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural en Derecho francés, era una
sentencia de la cour d’appel de Paris de 17 de mayo de 2000 relativa a las
denominaciones de origen cubaine Habana y Habanos para designar puros y tabaco
en rama o manufacturado, asi como los productos elaborados con ese tabaco (en lo
sucesivo, «sentencia de la cour d’appel de Paris Habana»). Budvar invocé esta
sentencia ante los érganos de la OAML
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En dicho asunto fue objeto de examen la marca Havana, registrada y utilizada en
Francia, en particular, para perfume.

En la referida sentencia, la cour d’appel de Paris analiz6, en primer lugar, los
requisitos establecidos por el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la
consommation, que reproduce lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto,
del code rural, para inferir de ello que «el riesgo de desviacién de la notoriedad de la
denominacién de origen Habana [era] real y que, por lo tanto, se [encontraba]
suficientemente caracterizada».

Posteriormente, en segundo lugar, en una parte titulada «Sobre las medidas que
deben adoptarse», la cour d’appel de Paris consideré que, con arreglo, en particular,
al articulo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, la demandante
tenfa «derecho a solicitar la anulacién de la marca Havana registrada en Francia».

Por otra parte, sin basarse en las disposiciones del code de la propriété intellectuelle,
la cour d’appel de Paris puntualizé que la demandante tenia «igualmente derecho a
solicitar que se prohibiera a las sociedades [demandadas] utilizar la denominacién
“havana” para designar el conjunto de cosméticos de [sus] gama[s]». Habida cuenta
de los términos empleados por la cour d’appel de Paris, la prohibicién de utilizar la
denominacion «havana» se fundamentaba en el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del
code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural.

De ello se desprende que, en dicho asunto, la cour d’appel de Paris analizé los
requisitos establecidos por el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la
consommation, que reproduce lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto,
del code rural, para determinar la proteccion que podia depararse a las
denominaciones de origen controvertidas, registradas en virtud del Arreglo de
Lisboa, a la luz del Derecho francés.
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Asimismo de ello se desprende que, con arreglo a las disposiciones antes citadas del
code de la consommation, que reproducen las del code rural, la cour d’appel de Paris
pudo prohibir que se utilizara el nombre geogrifico en que consistian las
denominaciones de origen controvertidas para los productos de que se trataba vy,
en consecuencia, que se utilizara la marca impugnada. Por lo tanto, la aplicacién de
lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, reproducido en el
articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation, puede dar derecho a
prohibir la «utilizacién» de una marca mas reciente, en el sentido del articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

Procede senalar que la cour d’appel de Paris ya habia aplicado el planteamiento
formulado en la sentencia Habana, en relacién con la proteccién de las
denominaciones de origen registradas con arreglo al Derecho francés, en una
sentencia de 15 de diciembre de 1993, relativa a la proteccién de la denominacién de
origen calificada Champagne. El objeto de dicha sentencia, igualmente invocada por
Budvar ante los 6rganos de la OAMI, era una marca registrada en Francia para
perfume, que integraba el nombre geografico en que consiste dicha denominacién
de origen. En ese asunto, la cour d’appel de Paris aplic6 ante todo el articulo L. 115-
5, parrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el
articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, antes de pronunciarse sobre la
aplicacién de las disposiciones del code de la propriété intellectuelle.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, procede llegar a la conclusién de que la
Sala de Recurso no cometié ningdn error al tomar en consideracién lo dispuesto en
el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, reproducido en el articulo L. 115-
5, parrafo cuarto, del code de la consommation.

Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del motivo
Unico invocado por Budvar.
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2. Sobre la segunda parte, con caracter subsidiario, relativa a la aplicacién indebida
por la Sala de Recurso del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural

a) Alegaciones de las partes

Alegaciones de Budvar

Si el Tribunal de Primera Instancia considerara que una solicitud de registro como
marca de un nombre geogrifico que constituye una denominacién de origen
representa el uso de un nombre geogrifico en el sentido del articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural, Budvar solicita, en todo caso, al Tribunal de Primera
Instancia que declare que, en la resolucién impugnada, la Sala de Recurso aplicé
indebidamente dicho articulo y las disposiciones del Arreglo de Lisboa.

Budvar indica, en primer lugar, que la Sala de Recurso consider6 acertadamente lo
siguiente:

«Es incuestionable que las denominaciones de origen francesas sélo estan protegidas
en Francia si su notoriedad ha sido debidamente probada. El articulo L. 641-2 del
code rural dispone que los productos agricolas, forestales y alimentarios podran
ampararse en una denominacién de origen si, entre otros requisitos, “gozan de una
notoriedad debidamente probada”.» (Apartado 50 de la resolucién impugnada.)

Budvar agrega que, sin embargo, la Sala de Recurso estimé que podia precisar lo
siguiente:

«No obstante, dicho requisito no se aplica a las denominaciones de origen
extranjeras protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa. Del articulo 5,
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apartado 1, del Arreglo [...] se desprende claramente que las denominaciones de
origen protegidas en el pais de origen lo seran en los demas paises de la Unién
particular a peticion simplemente de las autoridades competentes del pais de
origen.» (Apartado 50 de la resolucién impugnada.)

Para Budvar, esta dltima afirmacion es infundada.

Budvar seiiala, en primer lugar, que todos los paises firmantes del Arreglo de Lisboa
tienen una normativa similar sobre obtencién de las denominaciones de origen. A
este respecto, el Arreglo de Lisboa contiene una definicién de denominacién de
origen valida en todos los paises firmantes.

Deduce que, por consiguiente, todos los paises firmantes del Arreglo de Lisboa
exigen que se demuestre la notoriedad consolidada para conceder una denomina-
cién de origen. Afirma que este extremo no se rebate en la resolucién impugnada.

Budvar agrega que en la Republica Checa se demostré necesariamente la notoriedad
de las denominaciones geograficas «Budweiser» para obtener las denominaciones de
origen de que se trata. Al respecto, Budvar recuerda que tales denominaciones de
origen se registraron el 22 de noviembre de 1967 en la OMPL

Alega que, por lo demas, en virtud del articulo 1, parrafo segundo, del Arreglo de
Lisboa, en el Decreto n° 70-65, de 9 de enero de 1970, publicado en el Journal officiel
de la République frangaise de 23 de enero de 1970, el Estado francés reconocié las
denominaciones de origen en las que se integra la denominacién geogréfica
«Budweiser» y declaré que debian ser protegidas en el territorio francés. Budvar
puntualiza que no se interpuso ningun recurso contra dicho Decreto ante el Conseil
d’Etat.
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Para Budvar, por lo tanto, las denominaciones de origen de que se trata se hallan
protegidas en Francia por efecto inicamente del Arreglo de Lisboa y, en particular,
de su articulo 1, parrafo segundo.

Sostiene que, en consecuencia, una denominacién de origen creada en un pais
firmante del Arreglo de Lisboa esta protegida en el territorio francés del mismo
modo que las denominaciones nacionales, sin que sea necesario demostrar que
efectivamente se halla revestida de notoriedad. A su juicio, la resolucién impugnada
considera, por lo tanto, erréneamente que «no puede presumirse que las
denominaciones de origen [...] que estin protegidas en Francia en virtud del
Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en Francia» (apartado 50 de la resolucion
impugnada).

Budvar agrega que la Sala de Recurso aplica asimismo indebidamente el articulo
L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural cuando considera lo siguiente:

«En el caso de que una denominacién de origen [...] esté protegida en Francia en
virtud del Arreglo de Lisboa, debe ser objeto de proteccién frente a productos
diferentes unicamente si se demuestra que goza de notoriedad en Francia y que su
utilizacion para productos diferentes causaria una desviacién o una disminucién de
esa notoriedad.

[...]

En el presente asunto, [Budvar] no sélo no ha aportado la prueba de que las
denominaciones de origen gozan de notoriedad en Francia, sino que tampoco ha
demostrado cémo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que
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exista, podria sufrir una desviacién o una disminucién si se autorizara a [Anheuser-
Busch] a utilizar una marca figurativa que contenga el término “Budweiser” para los
productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.» (Apartados 51 y
53 de la resolucién impugnada.)

Budvar pone de relieve al Tribunal de Primera Instancia que el articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural, tal como se reproduce en el code de la consommation,
se refiere a la utilizacién del nombre geografico en que consiste en su totalidad o en
parte una denominacién de origen. A su juicio, su objeto no es la denominacién de
origen sino el nombre geografico que en ella se menciona. Considera que, por lo
tanto, de ello debe deducirse que estd prohibida la reproducciéon del nombre
geografico en que consiste la denominacién de origen, tanto si los productos son
idénticos como si son similares o diversos. Afirma que esta solucién es légica por
cuanto el nombre geogrifico es el elemento esencial y determinante de toda
denominacién de origen. Sefiala que la utilizacién unicamente del nombre
geografico puede evocar necesariamente el producto afectado por la denominacién
de origen.

Manifiesta que, en el caso de autos, Anheuser-Busch solicit6 el registro de una
marca que se limita a reproducir inicamente el nombre geogréfico «Budweiser», sin
integrarlo en un conjunto que pudiera hacerle perder su condicién de denominacién
de origen. Deduce de ello que, por lo tanto, no procede aplicar la excepcién
establecida en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural y comprobar si la
marca figurativa cuyo registro se solicita, que se circunscribe al nombre geogrifico
«Budweiser», puede implicar o no la disminucién o la desviacién de notoriedad que
toda denominacién de origen lleva necesariamente aparejada.

Por lo demds, con caridcter mas subsidiario, Budvar estima que la notoriedad insita
en las denominaciones de origen de que se trata puede sufrir una desviacién o una
disminucién mediante el registro de la marca controvertida. A este respecto, Budvar
puntualiza que ninguna disposicién de Derecho francés exige que esta notoriedad
intrinseca tenga un grado especialmente elevado para que su proteccién alcance a
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productos distintos. Alega que, a lo sumo, podria exigirse la prueba de que el
registro de una marca que reproduzca su nombre geografico puede disminuir o
trivializar esa notoriedad intrinseca.

Budvar indica que la solicitud de registro de la marca controvertida procede de una
sociedad cervecera, es decir, de un competidor directo. Budvar sefiala, por lo demas,
que una de las solicitudes de registro presentadas por Anheuser-Busch lo fue con
respecto a cerveza (que es objeto del asunto acumulado T-71/04). Ademds, Budvar
sefala que uno de los elementos de la marca figurativa solicitada es el eslogan «king
of beers». Por lo tanto, la marca solicitada hard referencia directa a la cerveza.
Afirma que, en todo caso, en la fecha de la solicitud de registro, en su condicién de
profesional en el &mbito de las cervecerias, Anheuser-Busch conocia necesariamente
la notoriedad de las denominaciones de origen reivindicadas, al menos, en el
territorio checo.

Precisa que, por lo tanto, las circunstancias relativas a la presentacién de la solicitud
de registro de marca revelan la voluntad evidente de causar un menoscabo a la
notoriedad de las denominaciones de origen examinadas, mediante la dilucién de
éstas y la destruccién de su unicidad a través de la vulgarizacion de la denominacién
«Budweiser», y asimismo un intento de apropiacién privativa de tales denomina-
ciones de origen. Considera que el hecho de que Anheuser-Busch sea un cervecero
importante pone de relieve su intencién parasitaria y desleal, asi como el objetivo de
dilucién y de vulgarizacién de las denominaciones de origen. Budvar observa que las
partes de los asuntos que culminaron con las sentencias de la cour d’appel de Paris
de 15 de diciembre de 1993 (Champagne) y de 17 de mayo de 2000 (Habana, citada
en el apartado 106 supra) eran empresas no competidoras entre si. En dichos
asuntos se declar6 la desviacién de la notoriedad de las denominaciones de origen de
que se trataba.

Alega que, ademads, deben tomarse en cuenta las relaciones juridicas pasadas que
enfrentaron a Budvar con Anheuser-Busch. Recuerda que el litigio entre estas partes
se origind hace mas de un siglo. Budvar indica que, en 1894, el Sr, Adolphus Busch
declaré, en efecto, que se habia inspirado en la excelente calidad de la cerveza
producida en Budweis, Checoslovaquia, para elaborar la cerveza «Budweiser»,
fabricada segin el método checo, en Saint Louis (Missouri) sede de la sociedad
Anheuser-Busch.
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De ello infiere Budvar que, por lo tanto, el riesgo de menoscabo de la notoriedad de
las denominaciones de origen en suficientemente caracterizado y debe inducir al
Tribunal de Primera Instancia a desestimar el registro de las marcas de que se trata.

Alegaciones de la OAMI

La OAMI se opone a las alegaciones de Budvar en lo tocante a su andlisis del
requisito establecido en el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, relativo a
que el derecho anterior confiere a su titular, en virtud de la normativa nacional
aplicable, el derecho a prohibir la utilizacién de la marca opuesta.

Tras llegar a la conclusién de que, en relacién con la primera parte del motivo unico,
era aplicable el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, la OAMI analiza el
alcance de la proteccién de las denominaciones de origen en virtud de dicha
disposicién.

En ese momento, la OAMI hace una distincién entre la necesidad de probar la
notoriedad de la denominacién de origen y el riesgo de que tal notoriedad sufra una
desviacién o una disminucién.

— Sobre la necesidad de probar la notoriedad de la denominacién de origen

La OAMI senala que el Arreglo de Lisboa exige que cada parte contratante proteja
las denominaciones registradas. Segin la OAMI, tal proteccién debe alcanzar al
menos el grado de proteccién previsto en el Arreglo de Lisboa.
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Al respecto, la OAMI recuerda que el articulo 3 del Arreglo de Lisboa establece que
«la proteccién sera asegurada contra toda usurpacién o imitacion, incluso si el
verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacién se emplea en

traduccién o va acompaiada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”,
“imitacién” o similares».

Para la OAM]I, la proteccién minima exigida alcanza inicamente a los productos
respecto a los cuales se haya efectuado un registro y a los productos que estuvieran
comprendidos en la misma clase (en el presente caso, la cerveza). Sostiene que el
Arreglo de Lisboa no exige que se conceda ninguna proteccién que trascienda a esta
categoria de productos.

Afirma que, no obstante, ello no significa que una denominacién de origen no pueda
gozar de una mayor proteccién, segun la legislacién nacional del pais en el que se
aplica el derecho adquirido.

Recordando el texto del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, la OAMI
considera que la proteccién que concede esta disposicion es de dos tipos.

A su juicio, en primer lugar, el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural
establece una proteccién minima que abarca la utilizacién de una designacién
idéntica o de una designacién que pueda evocar la denominacién de origen, en
relacién con productos similares. Precisa que esta proteccién es incondicional y
puede hacerse valer respecto a todas las denominaciones de origen, nacionales o
extranjeras, siendo los unicos elementos que deben probarse la posible evocacién
entre los signos, asi como la similitud entre los productos.
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Alega, en segundo lugar, que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural
establece una mayor proteccién de las denominaciones de origen, nacionales y
extranjeras, que alcanza a la utilizacién de una designacién idéntica o de una
designacién que pueda evocar la denominacién de origen respecto a productos
distintos. Sefala que esta proteccion esta sujeta a la condicién de que se pruebe que
la denominacién de origen goza de notoriedad y que ésta puede ser objeto de
desviacion o de disminucién.

Considera que dicho riesgo debe valorarse en relacién con el pudblico francés.
Igualmente, a su juicio, debe probarse que el pablico francés conoce la notoriedad de
la denominacién de origen. Deduce que no puede haber riesgo de desviacién o de
disminucién a falta de notoriedad.

Estima que, por lo tanto, la Sala de Recurso no cometié ningun error al decidir que
«no puede presumirse que las denominaciones de origen extranjeras que estan
protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en
Francia» (apartado 50 de la resolucién impugnada).

Afirma que, en estas circunstancias, Budvar indica equivocadamente que, por
definicién, una denominacién de origen goza de notoriedad o es muy conocida.
Considera que la confusién de Budvar se deriva del hecho de que el concepto de
«notoriedad del producto», que exige el articulo 2, apartado 2, del Arreglo de Lisboa
para el registro en el pais de origen, no se extiende automaticamente a los demds
paises miembros en los que se persigue la proteccién. Deduce de ello que, por lo
tanto, una indicacién como «Budweiser», que goza de notoriedad en la Republica
Checa pero que no es conocida ni utilizada corrientemente en el mercado francés,
no puede gozar de notoriedad en Francia.

Sobre el particular, la OAMI considera que el objetivo del articulo L. 641-2, parrafo
cuarto, del code rural, asi como toda otra disposicién que prohiba causar una
desviacion, explotar, disminuir o empanar la notoriedad de una denominacién de
origen [la OAMI se remite, en particular, al articulo 13, apartado 1 del Reglamento
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(CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la proteccién de las
indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los productos
agricolas y alimenticios (DO L 208, p. 1)] consiste en proteger la «imagen» de la
denominacién de origen, es decir, su valor econémico. S6lo puede producirse dicho
perjuicio si la denominacién de origen goza de notoriedad en el pais en el que se
reclama la proteccién.

La OAMI seiiala que el concepto de «notoriedad» de las denominaciones de origen
lo identifica el Tribunal de Justicia, en su sentencia Consorcio del Prosciutto di
Parma y Saliminificio S. Rita, citada en el apartado 62 supra (apartado 64), que versa
sobre el Reglamento n° 2081/92, en los siguientes términos:

«La reputacién de las denominaciones de origen estd en funcién de la imagen de que
éstas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende,
esencialmente, de las caracteristicas particulares y, en términos generales, de la
calidad del producto. Esta dltima determina, en definitiva, la reputacién del
producto.»

Matiza que la imagen o la notoriedad de las denominaciones de origen depende de la
percepcién subjetiva del publico y puede variar en funcién del territorio
considerado. Segin la OAMI, es correcto que la imagen o la notoriedad de una
denominacién de origen se derive de la calidad del producto. Precisa que, no
obstante, la imagen o la notoriedad de una denominacién de origen depende
significativamente de otros factores ajenos al propio producto. La OAMI se refiere,
en particular, al importe de las inversiones de promocién, a la intensidad de la
utilizacion de la denominacién de origen y a la cuota de mercado que corresponde al
producto.

Sostiene que, dado que la notoriedad de las denominaciones de origen depende
principalmente de dichos factores y de su impacto sobre el publico, esta notoriedad
no puede deducirse del registro realizado de acuerdo con el Arreglo de Lisboa, sino
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que debe ser siempre probada en cada pais en el que se alegue que se ha perjudicado
tal notoriedad. Afirma que cualquier otra solucién supone otorgar la misma
protecciéon a las denominaciones de origen ampliamente renombradas y a las
denominaciones de origen poco conocidas y, probablemente, reconocer a éstas una
proteccién en un pais donde no gozan de notoriedad alguna.

De cuanto antecede la OAMI infiere que la Sala de Recurso no cometié ningin error
al someter la aplicacién del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural a la
condicién de que se probara que las denominaciones de origen gozaban de
notoriedad en Francia.

Observa que la jurisprudencia francesa refuerza dicha conclusién. Segin la OAMI,
en determinados casos comprendidos en el dmbito de aplicacion del articulo 8,
apartado 4, del Reglamento n° 40/94, debe aplicarse la legislacién nacional como lo
harfa un érgano jurisdiccional nacional. A su juicio, por lo tanto, las sentencias de
los tribunales nacionales revisten especial importancia.

Seniala que, a este respecto, la Sala de Recurso se remitié acertadamente a la
sentencia Habana, citada en el apartado 106 supra, relativa a un conflicto entre la
denominacién de origen Havane protegida en virtud del Arreglo de Lisboa para los
puros, v la marca mas reciente Havana para perfumes. De dicha sentencia se
desprende que el hecho de que no se demostrara la notoriedad, en Francia, de la
denominacién de origen internacional Havane hizo que se desestimara la accién.

La OAMI agrega que, cuando se invoca la proteccién contra la utilizacién de una
designacién mas reciente en relacién con productos distintos, los érganos
jurisdiccionales franceses exigen la prueba de la notoriedad de todas las
denominaciones de origen, independientemente de que su origen sea nacional o
internacional. La OAMI se remite a las sentencias dictadas por la cour d’appel de
Paris de 15 de diciembre de 1993 y de 12 de septiembre de 2001 relativas a la
denominacién de origen Champagne, adjuntas al recurso. Afirma que, por lo tanto,
no existe ninguna diferencia de trato, contrariamente a lo que alega Budvar.
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— Sobre la desviacién o la disminucion de la notoriedad de la denominacién de
origen

La OAMI sostiene que la Sala de Recurso desestimé también acertadamente el
recurso por considerar que Budvar no logré «demostrar cémo la notoriedad de las
denominaciones de origen, suponiendo que existiera, podia ser objeto de desviacién
o de disminucién si [Anheuser-Busch] estuviera autorizado a utilizar una marca
figurativa que incluyera el término “Budweiser” para los productos solicitados
comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30» (apartado 53 de la resolucién
impugnada).

Manifiesta que Budvar no aporté ningin elemento ni formulé ninguna alegacion, en
momento alguno del procedimiento, en apoyo del motivo segtin el cual la utilizacién
de las marcas controvertidas podia causar una desviacién o una disminucién de la
notoriedad de las denominaciones de origen. Deduce que, al estar, por lo tanto,
sujeta al texto del articulo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, la Sala de
Recurso no cometié ningin error al descartar la posibilidad de tal desviacién o
disminucién.

Considera que, por lo tanto, no procede admitir las alegaciones contenidas en el
recurso, a este respecto, ya que se formularon por primera vez ante el Tribunal de
Primera Instancia.

Para el caso de que, no obstante, se considerara que procede admitir tales
alegaciones, la OAMI indica que la desviacién de la notoriedad de las
denominaciones de origen puede producirse cuando los operadores escogen
deliberadamente signos idénticos o similares para su utilizacién en un ambito
distinto, con el objetivo de desviar en beneficio propio una parte de las inversiones
realizadas por el titular del derecho anterior. Advierte que esta situacién se asemeja
al hecho de aprovecharse indebidamente del renombre de la marca anterior, en el
contexto del articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), o del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
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La OAMI reconoce que la utilizacién de una marca figurativa que contiene los
términos «king of beers» en relacién con cualquier tipo de producto puede,
tedricamente, crear una asociacion en la mente del publico con las cervezas, porque
contiene los términos «king of beers» y porque el publico podria percibir que tal
utilizacién promueve indirectamente la actividad principal de cervecero de
Anheuser-Busch. Precisa que ello es especialmente cierto con respecto a la
utilizaciéon de la marca figurativa solicitada en relacién con los «aperitivos»
comprendidos en la clase 30, en la medida en que estos productos pueden venderse
en las barras de los bares y de los cafés. Por lo tanto, si el Tribunal de Primera
Instancia considerara que puede presumirse la notoriedad de las denominaciones de
origen, la OAMI solicita que se devuelva este asunto a la Sala de Recurso para un
andlisis complementario sobre el particular.

En relacién con la disminucién de la notoriedad de las denominaciones de origen, la
OAMII considera que puede existir cuando los productos para los que se utiliza el
signo en pugna llaman la atencién del puiblico de forma que la imagen y la fuerza
atractiva de la denominacién de origen resultan afectadas. A su juicio, tal situacién
se asemeja al hecho de causar un perjuicio al renombre de la marca anterior, en el
contexto del articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o del articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

Asegura que, no obstante, en el caso de autos, no se da ningin antagonismo entre la
cerveza, por una parte, y la mayoria de los productos consignados en la solicitud de
registro, por otra, que pueda afectar a la imagen de las denominaciones de origen
anteriores. Afiade que, ademds, no es probable que la utilizacién de las marcas de
que se trata, en relacién con la mayoria de los productos mencionados en la solicitud
de registro, pueda evocar asociaciones mentales negativas o poco gratas que estén en
conflicto con el posible prestigio de las denominaciones de origen anteriores.

Con caracter complementario, la OAMI presenta observaciones en cuanto al Acta
relativa a la adhesién de la Republica Checa, que entré en vigor el 1 de mayo de
2004, y sobre la modificacién del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.
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En lo que ataiie al Acta relativa a la adhesion de la Republica Checa, la OAMI seiiala
que, desde el 1 de mayo de 2004, es decir, posteriormente a la adopcion de la
resolucién impugnada, los nombres «Ceskobudejovické pivo» y «Budejovické pivo»
(«Budweiser Bier») se hallan protegidos en virtud del Reglamento n° 2081/92 como
indicaciones geograficas, y que, por lo demas, el Acta de adhesién dispone que dicha
proteccion «no resulta perjudicial para las marcas de cerveza ni los deméas derechos
existentes en la Unién Europea en la fecha de adhesién».

Por lo que respecta al articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, la OAMI
sefala que éste fue modificado por el Reglamento n° 422/2004 del Consejo, de 19 de
febrero de 2004 (DO L 70, p. 1), es decir, con posterioridad a la adopcion de la
resoluciéon impugnada, para incluir los derechos anteriores protegidos por la
legislacién comunitaria.

Para la OAMI, dichas modificaciones no deberian influir en el caso de autos por
cuanto tuvieron lugar tras la adopcién de la resolucién impugnada. En todo caso, la
OAMI senala que el articulo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 2081/92 esta
redactado en unos términos analogos a los del articulo L. 641-2 del code rural.

Alegaciones de Anheuser-Busch

Al considerar que, en virtud del articulo L. 641-2 del code rural, es necesaria la
notoriedad para recabar la proteccién de un producto distinto del aquel para el que
se halle protegida la denominacién de origen, Anheuser-Busch analiza la cuestion de
si existe tal notoriedad en el caso de autos.
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Segun Anheuser-Busch, Budvar nunca ha argumentado que existiera una verdadera
notoriedad entre el publico francés, ni siquiera ha aportado la prueba de tal
notoriedad. Anheuser-Busch agrega que tampoco se ha hecho alusion al uso de las
denominaciones de origen en Francia y sefala, a este respecto, que Budvar no ha
presentado facturas, anuncios publicitarios, folletos, datos cifrados relativos a las
ventas o a los gastos de publicidad, a las cuotas de mercado ni al conocimiento de las
denominaciones de origen.

Alega que Budvar ha sostenido mas bien que las denominaciones de origen gozan de
una «notoriedad intrinseca» que debe presumirse, la cual es totalmente
independiente de cualquier uso del nombre geografico en Francia y de la percepcién
que de €l tenga el consumidor. Precisa que la alegacién que sustenta esta tesis,
formulada por Budvar, es que la notoriedad de la denominacién de origen francesa
debe probarse en el momento en que se solicita su proteccién en Francia ante el
Institut national des appellations d’origine.

No obstante, para Anheuser-Busch, la prueba de tal notoriedad sélo se exige para la
protecciéon de las denominaciones de origen francesas. Alega que no se requiere
ninguna notoriedad en Francia para el reconocimiento de las denominaciones de
origen extranjeras. Sostiene que hay centenares de denominaciones de origen
registradas, con efecto en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa, que son
completamente desconocidas para la gran mayoria del publico francés. Anheuser-
Busch se remite a su escrito presentado el 18 de febrero de 2002 ante la Sala de
Recurso, que adjunta a sus escritos presentados ante el Tribunal de Primera
Instancia en respuesta a otras tantas preguntas y, en particular, a la consulta de un
avocat a la Cour, en Francia, especialista en Derecho de la propiedad intelectual.

Refiriéndose a las sentencias dictadas por la cour d’appel de Paris en los asuntos
Habana y Champagne, Anheuser-Busch agrega que nunca se ha demostrado que las
denominaciones de origen controvertidas en los presentes asuntos se hubieran
utilizado en Francia y ni siquiera que hubieran adquirido notoriedad entre el publico
francés.
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Asevera que, por estos motivos, son correctas las apreciaciones de la Sala de Recurso
contenidas en la resolucién impugnada, en particular, las reproducidas en los
apartados 49 a 53 de dicha resolucion.

Por otra parte, Anheuser-Busch sefiala que el articulo L. 641-2 del code rural sujeta
la proteccién de una denominacién de origen contra la utilizacién de un término
protegido para productos distintos a la condicién de que la notoriedad de tal
denominacién pueda ser objeto de desviacién o de disminucién.

Segun Anheuser-Busch, una notoriedad que no existe no puede sufrir ninguna
desviacién ni disminucion en el sentido del articulo L. 641-2 del code rural. Sostiene
que Budvar no ha logrado demostrar desviaciéon o disminucién alguna de las
denominaciones de origen.

Senala que, por lo que respecta a las alegaciones de Budvar en relacién con el
supuesto comportamiento malicioso de Anheuser-Busch, éstas carecen de
pertinencia y son claramente extemporaneas. Matiza que, ademas, no se sustentan
en ningin hecho ni en ninguna prueba pertinentes y que, en realidad, son
simplemente falsas. Anheuser-Busch considera asimismo que la actitud de una parte
resulta irrelevante para determinar si la utilizacién de un signo ocasiona un perjuicio
potencial o una desviacién de la notoriedad de otro signo.

En todo caso, sobre la base de alegaciones formuladas con caracter complementario,
Anheuser-Busch considera que debia desestimarse la oposicién de Budvar, en virtud
del articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

En primer lugar, Anheuser-Busch considera que una de las razones en las que se
basa la desestimacién de la oposicién es la insuficiente explicacién que da Budvar en
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cuanto al Derecho aplicable en el caso de autos. En segundo lugar, Anheuser-Busch
aduce falta de prueba del uso en el trifico econémico, en Francia, de las
denominaciones de origen, con anterioridad a la presentacién de la solicitud de
marca. En tercer lugar, segin Anheuser-Busch, Budvar no ha aportado ninguna
prueba de que la utilizacién de los signos controvertidos fuera mas importante que
la mera utilizacién local. En cuarto lugar, Anheuser-Busch sostiene que las
denominaciones de origen de que se trata son ineficaces, ya que no cumplen los
requisitos de reconocimiento establecidos en el Arreglo de Lisboa.

b) Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

En primer lugar, considerando que el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural
era aplicable al caso de autos y que los productos a que se refiere la marca figurativa
solicitada vy los amparados por las denominaciones de origen controvertidas eran
distintos, la Sala de Recurso indicé:

«Es incuestionable que las denominaciones de origen francesas sélo estan
protegidas» en Francia si su notoriedad ha sido debidamente probada [...] [y] no
puede presumirse que las denominaciones de origen extranjeras que estin
protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en
Francia.» (Apartado 50 de la resolucién impugnada.)

En segundo lugar, la Sala de Recurso puntualizé:

«Cuando una denominacién de origen extranjera esta protegida en Francia en virtud
del Arreglo de Lisboa, se halla protegida frente a productos distintos tinicamente si
se prueba que goza de notoriedad en Francia y que su utilizacién para productos
distintos implicarfa una desviacién o una disminucién de esa notoriedad.»
(Apartado 51 de la resolucién impugnada.)
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En tercer lugar, la Sala de Recurso declaré:

«[Budvar] no sélo no ha probado que las denominaciones de origen gozan de
notoriedad en Francia, sino que tampoco ha demostrado cémo, suponiendo que
exista, la notoriedad de las denominaciones de origen puede sufrir una desviacién o
disminucion si se autorizara a [Anheuser-Busch ] a utilizar una marca figurativa que
contenga el término “Budweiser” para los productos solicitados comprendidos en las
clases 16, 21, 25 y 30.» (Apartado 53 de la resolucién impugnada.)

Las alegaciones de Budvar, contenidas en la segunda parte del motivo Gnico, ponen
de relieve, en realidad, dos errores que, a su juicio, cometié la Sala de Recurso.

Ante todo, Budvar considera, esencialmente, que los requisitos establecidos por el
articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, para conferir, en relaciéon con
productos no similares, una proteccién en Francia a las denominaciones de origen
registradas por otro pais en virtud del Arreglo de Lisboa, y, en particular, la
necesidad de demostrar un riesgo de desviacién o de disminucién de la notoriedad
de tales denominaciones, son mas restrictivos que los requisitos establecidos por el
Arreglo de Lisboa. Alega que, por lo tanto, el nombre geogrifico en que consiste una
denominacién de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa estd protegido,
cualesquiera que sean los productos distinguidos por la marca posterior, sin que sea
preciso demostrar la existencia de algin tipo de notoriedad o de un riesgo de
desviacion o de disminucién de esa notoriedad.

En este contexto, Budvar precisé en la vista que, en virtud del articulo 55 de la
Constitucion francesa, desde su publicacién, los tratados o acuerdos regularmente
ratificados o aprobados prevalecen sobre las leyes, siempre que cada acuerdo o
tratado sea aplicado por la otra parte. Afirma que, en consecuencia, las disposiciones
legales francesas anteriores e incluso posteriores a la entrada en vigor de dicha
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norma deben interpretarse de conformidad con el Arreglo de Lisboa. Budvar agregé
que criticaba la manera como los 6rganos jurisdiccionales franceses aplican el
Arreglo de Lisboa.

En segundo lugar, y en todo caso, Budvar considera que la notoriedad de las
denominaciones de origen de que se trata podia presumirse y que se ha demostrado
el riesgo de desviacién o de disminucién de dicha notoriedad.

Sobre la conformidad de los requisitos establecidos por el articulo L. 641-2, parrafo
cuarto, del code rural a la luz de lo dispuesto en el Arreglo de Lisboa para productos
que no son similares

Entre los Estados que actualmente son miembros de [a Unién Europea, la Republica
Francesa, la Republica de Hungria, la Repiblica Italiana, la Reptblica Portuguesa, la
Republica Checa y la Repuiblica Eslovaca eran partes contratantes del Arreglo de
Lisboa en el momento de la adopcién de la resolucién impugnada.

En primer lugar, segiin el Arreglo de Lisboa, procede sefalar la estrecha relacién que
existe entre la denominaciéon de origen y el producto a que se refiere tal
denominacién, asi como la proteccién que de ello se deriva. Mas concretamente,
segun el articulo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa, las partes contratantes de este
Arreglo se comprometieron a proteger las denominaciones de origen de los
«productos» de los demas paises. A tenor de la regla 5, apartado 2, subapartado iv),
del Reglamento del Arreglo de Lisboa, en la solicitud internacional de registro de
una denominacién de origen en virtud de dicho Arreglo debe indicarse «el producto
al que se aplica la denominacién».
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En segundo lugar, el articulo 2, apartado 1, del Arreglo de Lisboa establece que la
calidad o las caracteristicas del producto al que corresponde la denominacién de
origen deben derivarse exclusiva o esencialmente del medio geogrifico, que
comprende los factores naturales y humanos. Por otra parte, la proteccién prevista
en el articulo 3 del Arreglo de Lisboa se refiere a los casos en los que la
denominacién de origen registrada es usurpada o imitada. Sobre el particular, se
aplica la proteccién de una denominacién de origen contra toda usurpacién o
imitacién cuando los productos de que se trate sean idénticos o similares. El objetivo
de esta proteccién consiste en garantizar que la calidad o las caracteristicas del
pertinente producto, que resultan de su medio geografico, que comprende los
factores naturales y humanos, no sean objeto de una apropiacién o de una
reproduccion ilicita.

En tercer lugar, el articulo 3 del Arreglo de Lisboa dispone que la proteccién sera
asegurada «incluso si el verdadero origen del producto figura indicado» o si la
denominacién se emplea en traduccién o va acompanada de expresiones tales como
«género», «tipo», «manera», «imitacién» o similares. Habida cuenta de los términos
empleados, dichas precisiones sé6lo tienen sentido cuando los productos de que se
trate sean idénticos o, al menos, similares.

Por consiguiente, procede sefialar que la proteccién conferida en virtud del Arreglo
de Lisboa se aplica, sin perjuicio de que, en su caso, una parte contratante amplie
dicha proteccién sobre su territorio, cuando los productos amparados por la
denominacién de origen de que se trate y aquellos a los que se refiera el signo que
puede causarle un menoscabo sean idénticos o, al menos, similares.

Por otra parte, sin animo de proceder a un andlisis por analogia, debe observarse
que, a escala comunitaria, el Reglamento n° 2081/92, relativo a la proteccién de las
indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los productos
agricolas y alimenticios, tal como se aplicaba en el momento de los hechos, contiene,
en su articulo 13, apartado 1, letra b), disposiciones andlogas a las previstas en el
articulo 3 del Arreglo de Lisboa, pero asimismo, y de forma expresa en su
articulo 13, apartado 1, letra a), disposiciones que, en determinadas circunstancias,
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establecen la proteccion de las denominaciones registradas a escala comunitaria
cuando los productos de que se trate no sean comparables a los registrados con tales
denominaciones.

No resulta de la jurisprudencia, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia
de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del fromaggio Gorgonzola (C-87/97,
Rec. p. I-1301), ni tampoco de las conclusiones presentadas por el Abogado General
Jacobs en el asunto en el que recayé dicha sentencia (Rec. p. I-1304), que el
articulo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 2081/92 se haya interpretado en
el sentido de que la proteccién conferida en virtud de dicho articulo se aplica cuando
los productos de que se trate sean distintos, regulindose esta situacién por el
articulo 13, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento.

En este contexto, debe ponerse de relieve que, si la interpretaciéon propuesta por
Budvar del texto del Arreglo de Lisboa, orientada a que la proteccién de las
denominaciones alcance a todos los productos, tanto si son idénticos, como
similares o distintos, hubiera correspondido a la voluntad de los redactores de dicho
Arreglo, su consecuencia habria sido, en el momento de adoptar el Reglamento
n° 2081/92, colocar a algunos Estados miembros, que también son partes
contratantes de dicho Arreglo, en una situacién contradictoria. En efecto, mientras
que el articulo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 2081/92 y el articulo 3 del
Arreglo de Lisboa estan redactados en unos términos casi idénticos, la proteccién de
las denominaciones de origen registradas en el plano comunitario o en virtud del
Arreglo de Lisboa difiere, en principio, muy sensiblemente en el seno del mercado
Unico, para productos distintos, en funcién de la aplicacién de una u otra de las
disposiciones citadas.

No obstante, el hecho de que la proteccién conferida en virtud del Arreglo de Lisboa
s6lo sea vilida cuando los productos amparados por la denominacién de origen de
que se trate y aquellos a que se refiere el signo que puede causarle un menoscabo
sean idénticos o, al menos similares, no impide que las partes contratantes del
Arreglo de Lisboa puedan establecer, en su ordenamiento juridico nacional, una
mayor proteccién.
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Por lo demas, el articulo 4 del Arreglo de Lisboa establece que las disposiciones de
dicho Arreglo no excluyen en modo alguno la proteccién ya existente a favor de las
denominaciones de origen en cada una de las partes contratantes, en virtud de otros
instrumentos de Derecho internacional o en virtud de la legislacién nacional o de la
jurisprudencia.

Lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, reproducido en el
articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation, tal como lo aplican
los 6rganos jurisdiccionales franceses a la proteccién de las denominaciones de
origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, se inscribe dentro de esta légica.

Al prever que el nombre geogrifico en que consiste una denominacién de origen o
cualquier otra mencién que la evoque no puede utilizarse para ningin producto
similar, dicha disposicién permite que las denominaciones de origen registradas en
virtud del Arreglo de Lisboa gocen de la proteccién prevista en el articulo 3 de dicho
Arreglo contra toda imitacién o usurpacién. En este contexto, si los productos de
que se trata fueran idénticos o similares, las denominaciones de origen invocadas
por Budvar, reproducidas en el apartado 16 supra, podrian ser objeto de protecciéon
en virtud del Derecho francés, sin que fuera necesario demostrar que tales
denominaciones se hallan revestidas de notoriedad en el territorio francés ni, a
fortiori, que tal notoriedad puede sufrir una desviacién o una disminucién.

Al prever, por otra parte, que el nombre geografico en que consiste la denominacién
de origen o toda otra mencion que lo evoque no puede utilizarse para ningin otro
producto o servicio cuando tal utilizaciéon pueda causar una desviacién o una
disminucién de la notoriedad de la denominacién de origen, lo dispuesto en el
articulo L. 641-2, péarrafo cuarto, del code rural, reproducido en el articulo L. 115-5,
parrafo cuarto, del code de la consommation, permite que las denominaciones de
origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de mayor proteccién que la
establecida por dicho Arreglo. No obstante, esta mayor proteccién esta sujeta a
determinados requisitos.
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De lo que precede se desprende que, contrariamente a lo que en sintesis sostiene
Budvar, los requisitos establecidos por el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code
rural, en lo que atafie a los productos no similares, no son mas restrictivos que los
requisitos establecidos por el Arreglo de Lisboa.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia sefiala que la propia
Oficina Internacional de la OMP]I, que administra el Arreglo de Lisboa, sefial6, en un
documento publico de 8 de junio de 2000 titulado «Posibles soluciones a los
conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geograficas y entre
indicaciones geograficas homénimas», disponible en el sitio Internet de la OMPI
con la referencia SCT/5/3 y distribuido con motivo de la quinta sesién del Comité
permanente del Derecho de marcas, de dibujos y modelos industriales y de
indicaciones geogrdficas, lo siguiente:

«Los usuarios legitimos de las indicaciones geograficas pueden impedir que terceras
personas utilicen dicha indicacién geografica si los productos a los que se aplica la
indicacién geografica no tienen el origen geografico indicado. Al igual que las
marecas, las indicaciones geogréficas estan sujetas a los principios de “especialidad”,
es decir, estdn protegidas Unicamente para el tipo de productos para los que se
utilizan realmente, y “territorialidad”, a saber, estin protegidas inicamente en un
territorio determinado y estdn sujetas a las leyes y normas aplicables en dicho
territorio. En el caso de las indicaciones geograficas que gozan de notoriedad se hace
excepcidn al principio de la especialidad. Actualmente, los tratados administrados
por la OMPI o el Acuerdo sobre los [aspectos de los derechos de propiedad
intelectual que afectan al comercio] no reconocen la posibilidad de otorgar mayor
proteccidn a esta categoria particular de indicaciones geograficas.» (Apartado 20 del
documento SCT/5/3).

Sobre la prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en
el territorio francés en lo que atafie a productos no similares

En primer lugar, debe recordarse que, como se ha sefialado en el apartado 188 supra,
la proteccién conferida por el Arreglo de Lisboa se aplica cuando los productos de
que se trate sean idénticos o similares.
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En segundo lugar, procede senalar que los productos sobre los que versa el asunto
T-57/04, a saber, aquellos a los que se refiere la marca figurativa solicitada
—comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30, dado que los productos comprendidos
en la clase 32 son objeto del asunto T-71/04— y los amparados por las
denominaciones de origen invocadas por Budvar en virtud del articulo 8, apartado 4,
del Reglamento n° 40/94 —comprendidos en la clase 32— son distintos. Ninguna de
las partes del litigio cuestiona este elemento factico que, por lo demas, ha puesto de
relieve la Sala de Recurso.

En tercer lugar, en virtud de lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del
code rural, reproducido en el articulo L. 115-5, pérrafo cuarto, del code de la
consommation, tal como lo aplican los drganos jurisdiccionales franceses a la
proteccién de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de
Lisboa, el nombre geografico en que consiste la denominacién de origen o cualquier
otra mencién que lo evoque no pueden emplearse respecto a ningin otro producto
o servicio cuando tal utilizacién pueda causar la desviacién o la disminucién de la
notoriedad de la denominacién de origen. Como se ha sefialado en el
apartado 196 supra, dicha disposicién permite que las denominaciones de origen
registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de mayor proteccién que la
prevista en dicho Arreglo.

En cuarto lugar, a este respecto, con arreglo al principio de territorialidad, la
proteccién de las denominaciones de origen esta regulada por el Derecho del pais en
el que se solicita la protecciéon (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de
noviembre de 1992, Exportur, C-3/91, Rec. p. 1-5529, apartado 12). Por lo tanto,
determina esta proteccidn el Derecho de ese pais, a la luz de las circunstancias
facticas que en él se den.

En quinto lugar, procede sefalar que la notoriedad de las denominaciones de origen
estd en funcién de la imagen de que gozan entre los consumidores. Esta imagen
depende, a su vez, esencialmente, de las caracteristicas especiales y, mas
generalmente, de la calidad del producto. Esta ultima, en definitiva, sustenta la
notoriedad del producto, pudiendo tal notoriedad ser mayor o menor.
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De estos elementos se desprende que la Sala de Recurso no cometié ningtin error al
considerar que Budvar deberia haber probado que las denominaciones de origen
controvertidas estaban revestidas de notoriedad en el territorio francés. Esta prueba
deberia haber permitido, sobre todo, determinar la imagen que los consumidores
franceses reconocen a las denominaciones de origen controvertidas.

La Sala de Recurso seiialé que Budvar no habia probado tal notoriedad en el
territorio francés. Budvar no ha desvirtuado ante el Tribunal de Primera Instancia,
en particular, en su recurso, la apreciacion factica de la Sala de Recurso sobre el
particular. En realidad, Budvar sostiene que la notoriedad de las denominaciones de
origen controvertidas puede presumirse en virtud de las disposiciones del Derecho
francés o del registro realizado en méritos del Arreglo de Lisboa.

Procede sefialar que no puede considerarse que las presunciones de notoriedad
aducidas por Budvar sean elementos subjetivos que permitan valorar concretamente
la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés
ni, en su caso, calibrar su magnitud.

Debe observarse, a este respecto, que, en la sentencia Habana, citada en el
apartado 106 supra, la cour d’appel de Paris puntualiz6 que era «indiscutible y [que
se habia] probado ampliamente por los documentos vertidos a los autos (en
particular, el extracto del libro La grande histoire du cigare, asi como los diversos
extractos de prensa) que el puro habano procedente de Cuba goza de un renombre
excepcional y que se le considera comtinmente uno de los mejores del mundo». De
ello se desprende que, para comprobar, en el caso de autos, que concurrian los
requisitos establecidos por el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la
consommation, que reproduce lo dispuesto en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto,
del code rural, la cour d’appel de Paris se basé en elementos objetivos y no presumié
la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en dicho asunto. Estos
elementos objetivos le permitieron constatar que la notoriedad de la denominacién
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de origen controvertida era «excepcional» y considerar, por lo demas, que la
desviacién de notoriedad de una denominacién tan evocadora y «prestigiosa» podia
entrafar la dilucién de ésta, en particular, en Francia.

En relacién concretamente con las disposiciones de Derecho francés a que se refiere
Budvar, procede senalar que el articulo L. 641-2, parrafo segundo, del code rural no
permite presumir ninguna notoriedad de las denominaciones de origen contro-
vertidas en el territorio francés. Dicha disposicién establece: «En las circunstancias
previstas mas abajo, [los productos agricolas y alimenticios, crudos o transformados]
podran gozar de una denominacién de origen calificada si cumplen lo dispuesto en
el articulo L. 115-1 del code de la consommation, gozan de notoriedad debidamente
probada y son objeto de procedimientos de autorizacién.» Como senala
acertadamente la Sala de Recurso, esencialmente, dicha disposiciéon no se aplica a
las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, sino que
se refiere al procedimiento de obtencién de una «denominacién de origen
calificada» en Francia. Por lo tanto, no puede deducirse de dicha disposicién
ninguna presuncién de notoriedad, en el territorio francés, con respecto a las
denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

No puede desvirtuar esta conclusién la circunstancia de que los érganos
jurisdiccionales franceses apliquen, por lo demds, lo dispuesto en el articulo
L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto
en el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural, para conceder una amplia
proteccién a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de
Lisboa, cuando los productos de que se trate son distintos. Procede distinguir, en
efecto, entre los requisitos de reconocimiento de las denominaciones de origen y los
requisitos de su proteccién con arreglo al Derecho francés. Por lo tanto, aunque los
6rganos jurisdiccionales franceses reconozcan a las denominaciones de origen
registradas en virtud del Arreglo de Lisboa una mayor proteccién que la prevista en
dicho Arreglo, en aplicacién, en particular, de lo dispuesto en el articulo L. 641-2,
parrafo cuarto, del code rural, reproducido en el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del
code de la consommation, ello no significa, sin embargo, que deba presumirse la
notoriedad de tales denominaciones sobre la base de un procedimiento de
reconocimiento aplicable a las denominaciones de origen calificadas, registradas
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en Francia. Debe sefialarse, ademas, que, sobre la base del articulo L. 641-2, parrafo
segundo, del code rural, tal presuncién de notoriedad no se deduce de los
documentos aportados a los autos, en particular, de la sentencia de la cour d’appel
de Paris Habana, citada en el apartado 106 supra.

Por lo que respecta a las disposiciones del Arreglo de Lisboa, tampoco permiten
presumir la notoriedad, en el territorio francés, de las denominaciones de origen
invocadas por Budvar. Debe recordarse, ante todo, como ya se ha indicado en el
apartado 188 supra, que la proteccién que confiere dicho Arreglo no se refiere a
situaciones en las que, como en el caso de autos, los productos de que se trate son
distintos. Por lo tanto, el Arreglo de Lisboa no puede producir ningtin efecto sobre la
prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el
territorio francés, en relacion con productos distintos. Por otra parte, desde el punto
vista factico, procede sefialar que, aunque el articulo 2 del Arreglo de Lisboa
establece que «el pais de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominacién
de origen que ha dado al producto su notoriedad, o aquel en el que halle la regién o
la localidad que constituya tal denominacién de origen», no puede inferirse de esta
disposicién que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de
Lisboa gozan de notoriedad en el territorio de cada una de las partes contratantes de
dicho Arreglo.

De los anteriores elementos se desprende que la Sala de Recurso no cometié ningin
error al considerar que Budvar no habia probado que las denominaciones de origen
gozan de notoriedad en Francia y que, por lo tanto, en el caso de autos, faltaba uno
de los elementos que estin comprendidos en el ambito de aplicacién de la
protecciéon conferida por el articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural,
reproducido en el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la consommation.

A mayor abundamiento, debe sefialarse que la Sala de Recurso no sélo observé que
Budvar no habia probado que las denominaciones de origen controvertidas gozaban
de notoriedad en el territorio francés, sino que anadié que Budvar no habia logrado
«demostrar cémo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que
exista, podria sufrir una desviacién o una disminucién si sea autorizara a [Anheuser-

II - 1902



213

214

215

BUDEJOVICKY BUDVAR Y ANHEUSER-BUSCH / OAMI (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

Busch] a utilizar una marca figurativa que contuviera el término “Budweiser” para
los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30» (apartado 53 de
la resolucién impugnada).

Debe senalarse que el articulo L. 641-2, pirrafo cuarto, del code rural, cuyo
contenido se reproduce en el articulo L. 115-5, parrafo cuarto, del code de la
consommation, establece que el nombre geografico en que consiste la denominacién
de origen o cualquier otra mencién que lo evoque no puede emplearse para ningiin
producto similar ni «para ningiin otro producto o servicio» cuando «esta
utilizacién» puede hacer que la notoriedad de la denominacién de origen sea
objeto de desviacion o de disminucién. Por lo tanto, la utilizacién del nombre
geografico en que consiste la denominacién de origen para un «producto» o un
«servicio» particular debe poder causar una desviaciéon o disminuir la notoriedad de
la denominacién de origen. Por lo tanto, debe necesariamente tenerse en cuenta ese
producto o ese servicio al apreciar el riesgo de desviacién o de disminucién de la
notoriedad de la denominacién de origen.

Confirma esta interpretacion la jurisprudencia francesa, en particular, la sentencia de
la cour d’appel de Paris Habana {citada en el apartado 106 supra).

La cour d’appel de Paris realizé las siguientes apreciaciones en dicha sentencia:

«Considerando que la sociedad Aramis ha introducido en el mercado y distribuido
un perfume masculino con la denominacién “havana” [...]; que la forma del frasco
[...] evoca, debido a su forma oblonga coronada por un tapén gris metalizado, la
forma de un puro que se estd consumiendo [...]
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Considerando que no se niega que la promocién de un nuevo perfume suponga un
riesgo econémico importante y que, para disminuir este riesgo, debe seducirse al
publico que desconoce su fragancia, haciendo que en la mente de éste nazca una
imagen especialmente atractiva por el poder evocador que puede transmitir.

Que la elecciéon [...] del término “havana” para promover un perfume de lujo
destinado a los hombres en modo alguno responde a una casualidad sino que refleja
la voluntad deliberada de la sociedad de transmitir, mediante el poder evocador,
especialmente intenso, que lleva consigo, la imagen prestigiosa, voluptuosa y de
buen gusto que se atribuye al puro habano y que resulta de las volutas de humo [...]»

De ello se deduce que la cour d’appel de Paris se apoyd, en gran parte, en el producto
afectado por la utilizacién del nombre geografico en que consiste la denominacién
de origen controvertida para decidir que la notoriedad de esta denominacién podia
sufrir una desviacién o una disminucién.

Por lo demas, los érganos jurisdiccionales franceses siguen este planteamiento en
relacién con la proteccién de las denominaciones de origen calificadas francesas.
Asi, la cour d’appel de Paris, en su sentencia de 15 de diciembre de 1993 relativa a la
protecciéon de la denominacién de origen calificada Champagne, sentencia que
asimismo aporté Budvar ante los 6rganos de la OAMI, puntualizé que, «al adoptar
el nombre Champagne para la promocién de un nuevo perfume de lujo, eligiendo
una presentacion que recuerda el tapén caracteristico de las botellas de este vino y al
utilizar en los mensajes promocionales la imagen de las sensaciones gustativas, de
felicidad y de fiesta que evoca, los recurrentes quisieron crear un efecto atractivo
recibido del prestigio de la denominacién controvertidar.

En el caso de autos, procede senalar que Budvar no aporté ante los 6rganos de la
OAMI vy, en particular, ante la Sala de Recurso, ningin elemento con el que se
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pretendiera demostrar que la utilizacién de la denominacién geografica de que se
trata, concretamente, para los productos designados por la marca figurativa
solicitada, comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30, podia causar una desviacién o
una disminucién de la notoriedad —suponiéndola acreditada en el territorio francés—
de las denominaciones de origen controvertidas. Debe afiadirse que, dado que se
trata de una mera conjetura, corresponde a Budvar precisar suficientemente su
solicitud para permitir que la OAMI se pronuncie plenamente sobre sus
pretensiones.

Por todo cuanto antecede, debe desestimarse la segunda parte del motivo Gnico
invocado por Budvar.

En consecuencia, sin que proceda pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por
Anheuser-Busch con caricter complementario, el recurso de Budvar deber ser
desestimado en su integridad. Ademads, en relacién con las alegaciones comple-
mentarias formuladas por Anheuser-Busch, y en la medida en que debe entenderse
que constituyen un motivo auténomo fundado en el articulo 134, apartado 2, de
Reglamento de Procedimiento, debe senalarse que este motivo es incompatible con
las propias pretensiones de la interviniente, por lo que procede su desestimacién
[véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de
noviembre de 2006, Jabones Pardo/OAMI — Quimi Romar (YUKI), T-278/04, Rec.
p- 1I-90% apartados 44 y 45]. En efecto, el objetivo de las alegaciones
complementarias formuladas por Anheuser-Busch es rebatir, esencialmente, algunos
aspectos facticos y juridicos admitidos por la Sala de Recurso. Pues bien, Anheuser-
Busch no ha solicitado que se anulara o se reformara la resolucién recurrida, en
virtud del articulo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

II. Asunto T-71/04

Mediante escrito dirigido a la Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia el 8 de
mayo de 2007, Anheuser-Busch informé al Tribunal de que habia retirado su
solicitud de registro de marca comunitaria en lo relativo a los productos
comprendidos en la clase 32. Anheuser-Busch aporté una copia del escrito en el
que retiraba su solicitud de registro, enviado a la OAMI el 8 de mayo de 2007.
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Dado que el objeto del recurso en el asunto T-71/04 se refiere especificamente al
registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 32,
Anheuser-Busch considera a que no ha lugar a continuar el procedimiento ante el
Tribunal.

En cuanto a las costas, Anheuser-Busch deja al buen criterio del Tribunal de Primera
Instancia la adopcién de una decisién adecuada a este respecto.

Tras la reapertura de la fase oral decidida por auto de 14 de mayo de 2007, el
Tribunal invit6 a la OAMI y a Anheuser-Busch a que presentaran sus observaciones
sobre la peticién de sobreseimiento de Anheuser-Busch. Dichas partes formularon
sus observaciones en el plazo sefalado.

En un escrito dirigido a la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 16 de
mayo de 2007, la OAMI confirmé que la solicitud de registro de la marca
comunitaria, en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32, habia sido
retirada, e indicé que procedia sobreseer el asunto T-71/04. La OAMI solicita al
Tribunal que no le sean impuestas las costas.

Mediante escrito dirigido a la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 22 de
mayo de 2007, Budvar tomo nota de la retirada de la solicitud de registro de la marca
comunitaria, en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32, y expresé su
deseo de que el Tribunal se pronunciara sobre las costas.

La fase oral concluy6 nuevamente el 24 de mayo de 2007.
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Conforme al articulo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia, basta en el caso de autos hacer constar que, habida cuenta de que se ha
retirado la solicitud de registro de la marca comunitaria, en lo relativo a los
productos comprendidos en la clase 32, el recurso del asunto T-71/04 ha quedado
sin objeto. Por consiguiente procede acordar el sobreseimiento.

Costas

I. Asunto T-57/04

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso sera condenado en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.

Por haber sido desestimados los motivos invocados por Budvar en el asunto
T-57/04, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y
Anheuser-Busch.

II. Asunto T-71/04

A tenor del articulo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, en caso de
sobreseimiento el Tribunal de Primera Instancia resolvera discrecionalmente sobre
las costas.

En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia considera que las circunstancias
justifican que se condene en costas a Anheuser-Busch.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta Ampliada)

decide:

1) En el asunto T-57/04:

— Desestimar el recurso.

— Condenar en costas a Budéjovicky Budvar, narodni podnik.

2) En el asunto T-71/04:

— Sobreseer el asunto.

— Condenar en costas a Anheuser-Busch, Inc.

Vilaras Martins Ribeiro Dehousse

Svaby Jiriméae

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 12 de junio de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Vilaras

II - 1908



BUDEJOVICKY BUDVAR Y ANHEUSER-BUSCH / OAMI (AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

Indice

Marco JUIdICO . ..o vttt II - 1835
L Derecho internacional ........... ... ... i II - 1835

1L Derecho comunitario ............. ..o II - 1838

III. Derechomnacional .......... ... ... i i II - 1842
Antecedentes del Litiglo ...t II - 1845
L Solicitud de marca comunitaria presentada por Anheuser-Busch ............ II - 1845

II.  Oposicién formulada contra la solicitud de marca comunitaria.............. II - 1847

III.  Resolucién de la Divisién de Oposicién ............ccvviiiiiiiiiiinnennn. II - 1850

IV.  Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso dela OAMI .................. II - 1851
Pretensiones de las partes ........... i II - 1854
L Asunto T-57/04 ... II - 1854

I Asunto T-71/04 ... II - 1855
Fundamentos de Derecho .......... ... .. i i II - 1856
L Asunto T-57/04 ... II - 1856

A. Sobre la admisibilidad de la segunda pretensién de Budvar.............. II - 1856

B. Sobreelfondo ......... ... II - 1857

1. Sobre la primera parte, relativa a la inaplicabilidad del articulo L. 641-2,

pérrafo cuarto, del code rural .......... ... ... .ol II - 1859
a) Alegacionesdelaspartes................... ... ...l II - 1859
Alegaciones de Budvar ... II - 1859
Alegacionesde la OAMI ........ ... ... . i II - 1862
Alegaciones de Anheuser-Busch ............................ .. II - 1866
b) Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia ................. II - 1869

II - 1909



1L

Costas . ...

1L

II - 1910

SENTENCIA DE 12.6.2007 — ASUNTOS ACUMULADOS T-57/04 Y T-71/04

2. Sobre la segunda parte, con caricter subsidiario, relativa a la aplicacién
indebida por la Sala de Recurso del articulo L. 641-2, parrafo cuarto, del

coderural ....... ... II - 1877
a) Alegacionesde las partes ....... ... ... oo il II - 1877
Alegaciones de Budvar ................. .. ... oo, II - 1877
Alegaciones de la OAMI ....... ... .. II - 1882

— Sobre la necesidad de probar la notoriedad de la
denominacién de origen ......... ... ... oL II - 1882

— Sobre la desviacién o la disminucién de la notoriedad de la

denominacién de origen .......... ... ..ol II - 1887
Alegaciones de Anheuser-Busch ............................ .. II - 1889
b) Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia ................. I - 1892

Sobre la conformidad de los requisitos establecidos por el articulo
L. 641-2, parrafo cuarto, del code rural a la luz de lo dispuesto en el
Arreglo de Lisboa para productos que no son similares .......... II - 1894

Sobre la prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen
controvertidas en el territorio francés en lo que atafie a productos

no similares .......... .. e IT - 1898

Asunto T-71/04 ... oo II - 1905
........................................................................ II - 1907
Asunto T-57/04 .. ..o e II - 1907
Asunto T-71/04 ... oo II - 1907



