SENTENCIA DE 3.9.2010 — ASUNTO T-472/08

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 3 de septiembre de 2010*

En el asunto T-472/08,

Companhia Muller de Bebidas, con domicilio social en Pirassununga (Brasil),
representada por el Sr. G. Da Cunha Ferreira y la Sra. I. Bairrao, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Missiato Industria e Comercio Ltda, con domicilio social en Santa Rita Do Passa
Quatro (Brasil),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Primera Sala
de Recurso de la OAMI de 4 de julio de 2008 (asunto R 1687/2007-1) relativa a un
procedimiento de oposicién entre Companhia Muller de Bebidas y Missiato Industria
e Comercio Ltda,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikdnovd (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jirimée y el
Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal el 22 de octubre
de 2008;

visto el escrito de contestacién presentado en la Secretaria del Tribunal el 9 de marzo
de 2009;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaria del Tribunal el 12 de mayo
de 2009;
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no habiendo solicitado las partes el sefialamiento de una vista dentro del plazo de un
mes a partir de la notificacion de la conclusion de la fase escrita y habiéndose decidido
en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al articulo 135 bis del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

vista la reapertura de la fase escrita del procedimiento;

vistas las preguntas formuladas por escrito a las partes por el Tribunal;

vistas las observaciones presentadas por las partes en la Secretaria del Tribunal los
dias 1y 10 de marzo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 2 de diciembre de 2003, Missiato Industria e Comercio Ltda present6 una solicitud
de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonizacién del Mercado Inte-
rior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), al amparo del Reglamento (CE) n° 40/94
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del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11,
p- 1), en su versién modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

La marca cuyo registro se solicit6 (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo figu-
rativo reproducido a continuacién:

Los productos para los que se solicité el registro estdn incluidos en la clase 33 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada,
y responden a la siguiente descripcién: «Bebidas alcohdlicas (excepto cerveza)».
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La solicitud de registro se publicé el 27 de septiembre de 2004 en el Boletin de Marcas
Comunitarias n° 39/2004.

El 27 de diciembre de 2004, la demandante, Companhia Muller de Bebidas, formuld
oposicidn, al amparo del articulo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 41
del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los pro-
ductos designados en la solicitud de registro. La oposicién se basé, en particular, en
los siguientes derechos anteriores (en lo sucesivo, «marcas anteriores»):

— la marca figurativa portuguesa, solicitada el 19 de abril de 1991 y registrada el
30 de marzo de 1993 con el ndmero 273.105, para las «bebidas alcohdlicas» in-
cluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuacion:
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— la marca figurativa portuguesa, solicitada el 10 de agosto de 1998 y registrada el
21 de agosto de 2001 con el numero 331.952, para las «bebidas alcoholicas» in-
cluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuacion:

WADE FREGM SaEal
TAWE DISTIREANE
ey

— la marca figurativa danesa, solicitada el 30 de junio de 1995 y registrada el
10 de noviembre de 1998 con el nimero VR 199.803.649, para el «licor elaborado
con cafa de azdcar» incluido en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a
continuacién:
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— la serie de marcas figurativas del Reino Unido, solicitada y registrada el 11 de oc-
tubre de 2000 con el nimero 2.248.316, para las «bebidas alcoholicas elaboradas
con cafa de aztcar» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a
continuacién:

'J-l‘u!:\-'rﬂmﬁ

— la marca figurativa espaiola, registrada el 22 de octubre de 2001 con el nime-
ro 2.354.943, para las «bebidas alcoholicas (excepto cerveza) elaboradas con
cafia de azicar» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a
continuacién:

“n [ T T .
Whiri oy mbechi e 9
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— la marca figurativa austriaca, solicitada el 29 de junio de 1995 y registrada el
18 de diciembre de 1995 con el nimero 161.564, para las «bebidas alcohélicas
elaboradas con caiia de aztcar destilada» incluidas en la clase 33 del Arreglo de
Niza, reproducida a continuacién:

— la marca figurativa notoriamente conocida en Portugal para las «bebidas alcohé-
licas» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, reproducida a continuacién:

MEDR FEQR 33EEN
LEmR: DERAILEAR]
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405, wol I gl @
L rﬁﬁmuﬁ"—..u [ FESTETEY

— la marca denominativa notoriamente conocida en Portugal CACHACA 51 para
las «bebidas alcohdlicas» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza.
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La demandante alegé ante la Divisiéon de Oposicién que existia riesgo de confusion,
en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009], entre las marcas en con-
flicto. Ademas, se bas6 en sus dos marcas de las que afirma que en Portugal son no-
toriamente conocidas en el sentido del articulo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento
n° 40/94 [actualmente articulo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 207/2009].

Mediante resolucion de 4 de septiembre de 2007, la Divisién de Oposicion desestimé
la oposicién en su totalidad. El 29 de octubre de 2007, la demandante interpuso un
recurso ante la OAMI contra dicha resolucién, al amparo de los articulos 57 a 62 del
Reglamento n° 40/94 (actualmente articulos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009).

Mediante resolucién de 4 de julio de 2008 (en lo sucesivo, «resolucién impugnada»),
la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestim¢é dicho recurso. En linea con la te-
sis mantenida por la Divisién de Oposicién, dicha Sala consider6 que las diferencias
existentes entre las marcas en conflicto excluian cualquier riesgo de confusién en el
sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.

Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule laresoluciéon impugnada en la medida en que ésta confirma la resolucién de
la Divisién de Oposicién por la que se autoriza el registro de la marca solicitada.

— Condene en costas a la OAMI.
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Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal el 10 de marzo de 2010, la
demandante renunci6 a sus pretensiones de reforma de la resolucién impugnada y de
declaracion de nulidad del registro de la marca solicitada.

La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el
Tribunal

La demandante ha presentado, como anexos 9 a 11 de su escrito de demanda, docu-
mentos que contienen declaraciones juradas para sustentar la afirmacién de que las
marcas denominativa y figurativa anteriores CACHACA 51 y Cachaga 51 son noto-
riamente conocidas en Portugal (véase el apartado 5 supra).

La OAMI aduce que, si se tuvieran en cuenta, tales documentos modificarian el obje-
to del litigio ante la Sala de Recurso.

Los documentos que figuran como anexos 9 a 11 del escrito de demanda, presentados
por primera vez ante el Tribunal, no pueden tomarse en consideracién. En efecto,
el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resolucio-
nes de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al articulo 63 del Reglamento
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n° 40/94 (actualmente articulo 65 del Reglamento n° 207/2009), por lo que la funcién
del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos
presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documen-
tos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LT]J
Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. 11-4891, apartado 19, y la juris-
prudencia citada].

Sobre el fondo

En apoyo de su pretension de anulacién de la resolucién impugnada, la demandan-
te invoca un motivo Unico, que consta de dos partes. La primera parte se basa en
la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en tanto
que la segunda parte se basa en la infraccién del articulo 52, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 40/94 [actualmente articulo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento
n° 207/2009].

1. Sobre la segunda parte del motivo vinico de anulacion de la resolucion impugnada,
basada en la infraccién del articulo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n® 40/94

Como senala acertadamente la OAMI, la segunda parte del motivo tnico de anula-
cién de la resolucién impugnada, basada en la infracciéon del articulo 52, apartado 1,
letra a), del Reglamento n°® 40/94, carece de objeto. En efecto, dicha disposicién enu-
mera las causas de nulidad relativa de una marca comunitaria ya registrada, lo cual no
es el caso de la marca solicitada.
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Por consiguiente, procede desestimar por infundada la segunda parte del motivo tni-
co de anulacion de la resolucién impugnada.

2. Sobre la primera parte del motivo tinico de anulacion de la resolucion impugnada,
basada en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Mediante la primera parte del motivo tnico de anulacion de la resolucién impugnada,
basada en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la
demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erréneamente que las
diferencias existentes entre los signos en conflicto bastaban para excluir el riesgo de
confusion en el publico en los territorios de que se trata, incluido Portugal, para el que
la demandante habia invocado la notoriedad de las marcas denominativa y figurativa
anteriores CACHACA 51 y Cachaga 51.

Alegaciones de las partes

En apoyo de la primera parte de su motivo tinico de anulacién, basada en la infraccién
del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la demandante formula
esencialmente siete alegaciones, de las que resulta que la Sala de Recurso no inter-
preto correctamente dicha disposicion ni la reiterada jurisprudencia segun la cual la
apreciacién global de las marcas en conflicto debe efectuarse a la luz de sus elementos
distintivos y dominantes, y que, por tanto, el planteamiento de dicha Sala adolece de
varios errores.
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La primera alegacién de la demandante consiste en que la Sala de Recurso incurrié
en error al no haber apreciado riesgo de confusién respecto del verdadero putblico
pertinente y, en particular, al estimar que el consumidor pertinente estaba constituido
por el ptblico en general.

La segunda alegacion de la demandante estriba esencialmente en que la Sala de Re-
curso incurrid en error al estimar que los elementos dominantes y distintivos de las
marcas anteriores eran «cachaga» y «51».

La tercera alegacién que formula la demandante es que la Sala de Recurso incurrié6
en error al considerar que las marcas en conflicto no producian una impresién visual
similar.

La cuarta alegacion esgrimida por la demandante se refiere a que la Sala de Recurso
incurri6 en error al estimar que las marcas en conflicto no producian una impresién
fonética muy similar.

Mediante la quinta alegacidn, la demandante afirma que la Sala de Recurso incurrié
en error al concluir que no existia similitud conceptual entre las marcas en conflicto.

En la sexta alegacidn, la demandante sostiene fundamentalmente que dichos erro-
res influyeron en la resolucién impugnada en la medida en que llevaron a la Sala de
Recurso a concluir, erréneamente, que no existia riesgo de confusién en el pablico
pertinente.
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Por dltimo, segtn la séptima alegacion, la demandante estima que los documentos
que present6 eran suficientes para acreditar la notoriedad de las marcas denominati-
va y figurativa anteriores CACHACA 51 y Cachaga 51 en Portugal o, cuando menos,
su acentuado cardcter distintivo global en dicho pais. La demandante afirma que la
Sala de Recurso estim6 erréneamente que la marca cuya notoriedad debia acreditarse
era el nimero 51 y que no se habia acreditado la notoriedad de la misma.

La OAMI solicita que se desestime el recurso, alegando que la Sala de Recurso consi-
deré correctamente que no existia, en este caso, riesgo de confusién en el sentido del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.

Apreciacion del Tribunal

A tenor del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposi-
cién del titular de una marca anterior, se denegarad el registro de la marca cuando, por
ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos
o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusién por parte del pu-
blico en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusién
incluye el riesgo de asociacién con la marca anterior.

Segin reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusién que el puablico
pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma
empresa o de empresas vinculadas econdmicamente. Con arreglo a dicha jurispru-
dencia, el riesgo de confusién debe apreciarse globalmente, segin la percepcién que
el publico pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate
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y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes,
en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos de que se trate y la
de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de ju-
lio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-162/01, Rec. p. 11-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].

Para la aplicacion del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el ries-
go de confusion presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en
conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan.
Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero
de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p.
I1-43, apartado 42, y la jurisprudencia citada].

En el presente asunto, debe examinarse la primera parte del motivo tinico de anu-
lacién, basada en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94, a la luz de los principios expuestos en los anteriores apartados 28 a 30.

Sobre el publico pertinente

Segtn la jurisprudencia, en el marco de la apreciacién global del riesgo de confusién,
debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoria de productos o servicios
considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimis-
mo, debe tomarse en consideracion el hecho de que el nivel de atencién del consu-
midor medio puede variar en funcién de la categoria de productos o servicios con-
templada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/
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OAMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. 11-449, apartado 42, y la ju-
risprudencia citada].

En el apartado 20 de la resoluciéon impugnada, la Sala de Recurso consider6 que el
publico pertinente estaba constituido por el ptublico en general, compuesto por el
consumidor medio portugués, espaiiol, del Reino Unido, austriaco o danés, al que se
supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

En primer lugar, por lo que se refiere a los territorios que hay que tener en cuenta para
apreciar el riesgo de confusién, debe sefialarse que, como destacé acertadamente la
Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolucién impugnada —sin que se haya cues-
tionado tal extremo—, dado que las marcas anteriores son marcas nacionales, esos te-
rritorios son los de los Estados miembros en los que dichas marcas estdn protegidas,
esto es, Portugal, Espana, Reino Unido, Austria y Dinamarca.

En segundo lugar, por lo que se refiere a los consumidores que forman parte del pu-
blico pertinente, la demandante afirma mediante su primera alegacién, que la resolu-
cién impugnada adolece de un error en la medida en que tales consumidores no son,
en su opinidn, «la totalidad del publico», sino inicamente los consumidores jévenes
y de mediana edad. A este respecto, la demandante sostiene que, en el procedimiento
ante la OAMI, demostré que la bebida cachaca es consumida por dicho publico, ex-
cepto menores y personas de avanzada edad.

En el presente asunto, los productos designados por la marca solicitada y por las
marcas anteriores estdn incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza, que comprende
las «bebidas alcohdlicas (excepto cerveza)». Las marcas anteriores danesa, del Reino
Unido, espaiiola y austriaca se registraron Ginicamente para el «licor elaborado con

II - 3927



37

38

39

SENTENCIA DE 3.9.2010 — ASUNTO T-472/08

cana de azudcar», las «bebidas alcohdlicas elaboradas con cafa de azucar destilada» o
las «bebidas alcohdlicas elaboradas con cafa de azticar».

Ciertamente, la demandante sefiala en esencia que utiliza exclusivamente las mar-
cas anteriores para comercializar un tipo particular de bebida alcohélica o de licor
elaborado con cafia de azdcar que se produce en Brasil, cual es la cachaca, y que
existen fundadas razones para pensar que Missiato Industria e Comercio procedera
asimismo a la comercializacion de la cachaga con la marca solicitada, puesto que ya
comercializa este tipo de productos con dicha marca.

No obstante, debe senalarse que los derechos conferidos o que pueden ser conferidos
por las marcas en conflicto se extienden a cada una de las categorias de productos
o servicios para los que tales marcas estin protegidas o a cada una de las categorias
de productos designados en la solicitud de registro. Las opciones comerciales por
las que se decanten o puedan decantarse los titulares de las marcas en conflicto son
factores que deben distinguirse de los derechos derivados de tales marcas, y pue-
den variar en la medida en que sélo dependen de la voluntad de los titulares de las
marcas. Mientras no se modifique la lista de productos designados por las marcas
en conflicto, dichos factores no pueden tener ninguna incidencia en el publico perti-
nente que debe tenerse en cuenta al apreciar la existencia de riesgo de confusion en
el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2005, Gillette/OAMI — Wilkinson
Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, no publicada en la Recopilacién,
apartado 33].

Dado que los productos para los que las marcas anteriores estan protegidas y los pro-
ductos designados en la solicitud de registro de la marca solicitada son productos de
consumo corriente, es decir, no estdn destinados a un publico especializado, la Sala
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de Recurso sefald fundadamente en el apartado 20 de la resolucién impugnada que el
publico pertinente estaba constituido por el consumidor medio portugués, espaiiol,
del Reino Unido, austriaco o danés, al que se supone normalmente informado y razo-
nablemente atento y perspicaz.

Si bien es cierto que las bebidas alcohdlicas, incluidas las elaboradas con caifia de
azucar, se venden en restaurantes y bares, en particular en forma de cécteles, como
la caipirinha, y que algunas campanas publicitarias de estas bebidas se dirigen mas
concretamente a los adultos jévenes y de mediana edad, no lo es menos que tales
bebidas son normalmente objeto de distribucién generalizada y que de igual modo se
venden no sélo en establecimientos especializados sino también en grandes superfi-
cies comerciales, de manera que son accesibles al publico en general [véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jagermeister/
OAMI - Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T-81/03, T-82/03 y
T-103/03, Rec. p. II-5409, apartado 82]. Por lo demds, de los documentos n” 1y 2 pre-
sentados por la demandante ante la OAMI —citados en el apartado 41 de la resolucién
impugnada— se desprende que los productos con las marcas portuguesas anteriores
se distribuyen en el comercio minorista del sector de la alimentacion, especialmente
en supermercados.

En cuanto a la alegacién de la demandante segun la cual la Sala de Recurso no indi-
c6 de manera explicita en la resolucién impugnada que el ptblico pertinente estaba
constituido exclusivamente por consumidores adultos, basta con sefialar que, por ra-
zones de interés general, normalmente se prohibe la venta de bebidas alcohélicas a
los menores y, de esta manera, por el mero efecto de la ley, el publico al que estan
destinados estos productos se limita a los consumidores adultos. La resolucién im-
pugnada no contiene ningln elemento que induzca a pensar que la Sala de Recurso
no tuvo en cuenta las restricciones legales aparejadas a la edad del consumidor medio
de cada Estado miembro respecto del cual dicha Sala aprecié la existencia de riesgo
de confusion y que su apreciacion se viera influida por ello.
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Por consiguiente, procede desestimar la primera alegacién de la demandante basada
en que la Sala de Recurso incurrié en error respecto de la definicién del pablico per-
tinente, tal como figura en el apartado 20 de la resoluciéon impugnada.

Sobre la similitud de los productos

Segin reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servi-
cios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que carac-
terizan la relacién entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su
destino, su utilizacion, asi como su cardcter competidor o complementario. También
pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribucién de los pro-
ductos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte
Inglés/OAMI — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05,
Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada].

Cuando los productos para los que estd protegida una marca anterior incluyen los
productos designados en una solicitud de registro, los productos se consideran idén-
ticos (véase la sentencia del Tribunal ARTHUR ET FELICIE, mencionada en el apar-
tado 14 supra, apartado 34, y la jurisprudencia citada).

La demandante no cuestiona la apreciaciéon que la Sala de Recurso hizo en los apar-
tados 22 y 36 de la resolucién impugnada, segtn la cual los productos para los que
las marcas anteriores estin protegidas son idénticos a los designados en la solici-
tud de registro, dado que estos ultimos productos «incluyen (o son incluidos en) los
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protegidos por las marcas anteriores». De acuerdo con la jurisprudencia citada en el
anterior apartado 44, procede confirmar la apreciacién de la Sala de Recurso.

Sobre la similitud de los signos

— Sobre los elementos distintivos y dominantes

Por lo que se refiere a la similitud grafica, fonética o conceptual de los signos en con-
flicto, la apreciacién global del riesgo de confusién debe basarse en la impresion de
conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos dis-
tintivos y dominantes. La percepcién de las marcas que tiene el consumidor medio
de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante
en la apreciacién global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio nor-
malmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a
examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/
Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).

Para determinar el caracter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse
la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos para los
cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial deter-
minada vy, por tanto, para distinguir dichos productos de los de otras empresas. Al
efectuar esta apreciacion, procede tomar en consideracioén, en particular, las cualida-
des intrinsecas del elemento en cuestidn, incluido el hecho de que éste carezca, o no,
de cualquier elemento descriptivo de los productos para los que ha sido registrada la
marca [véanse las sentencias del Tribunal de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wise-
man (Representacién de una piel de vaca), T-153/03, Rec. p. II-1677, apartado 35,
y la jurisprudencia citada, y de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sinchez/OAMI
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— Industrias Cérnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, no publicada en la
Recopilacion, apartado 51].

La apreciacién de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideracién
Unicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca.
Al contrario, tal comparacion debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestion,
consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresién de conjunto
producida en la memoria del publico pertinente por una marca compuesta pueda, en
determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes
(véase la sentencia OAMI/Shaker, mencionada en el apartado 46 supra, apartado 41,
y la jurisprudencia citada). Sélo en el caso de que todos los restantes componentes de
la marca resulten insignificantes podrd la apreciacién de la similitud basarse exclu-
sivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/
Shaker, citada en el apartado 46 supra, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007,
Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilacién, apartado 42). Tal podria
ser el caso, en particular, en el que un componente domine por si solo la imagen de
la marca que el piblico pertinente conserva en la memoria, de tal manera que todos
los restantes componentes de dicha marca sean insignificantes en la impresién de
conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43). El
Tribunal de Justicia ha precisado que el hecho de que un elemento no sea insignifi-
cante no quiere decir que sea dominante, asi como el hecho de que un elemento no
sea dominante no implica en modo alguno que sea insignificante (sentencia Nestlé/
OAM]I, antes citada, apartado 44).

Cuando determinados elementos de una marca revisten caracter descriptivo de los
productos y servicios para los que la marca estd protegida o de los productos y servi-
cios designados en la solicitud de registro, tales elementos sélo tienen escaso —o muy
escaso— cardacter distintivo [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de
12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI — Aceites del Sur (La Espaiiola), T-363/04,
Rec. p. 11-3355, apartado 92, e Industrias Cdrnicas Valle (el charcutero artesano),
mencionada en el apartado 47 supra, apartado 52, y la jurisprudencia citada]. Lo mas
frecuente serd que so6lo pueda reconocerse el cardcter distintivo debido a la com-
binacién que forman con los demés elementos de la marca. Por su escaso —o muy
escaso— caracter distintivo, normalmente el piblico no considerard los elementos
descriptivos de una marca como dominantes en la impresién de conjunto producida
por ésta, excepto cuando, debido en particular a su posicién o a su dimension, puedan
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imponerse en la percepcién del publico y permanecer en la memoria de éste [véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal Industrias Carnicas Valle (el charcutero
artesano), mencionada en el apartado 47 supra, apartado 53, y la jurisprudencia cita-
da, y de 12 de noviembre de 2008, Shaker/OAMI — Limifana y Botella (Limoncello
della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. 11-3085, apartado 44, y la juris-
prudencia citada]. No obstante, esto no quiere decir que los elementos descriptivos
de una marca sean necesariamente insignificantes en la impresién de conjunto pro-
ducida por dicha marca. A este respecto, se debe averiguar concretamente si otros
elementos de la marca pueden dominar por si solos la imagen de ésta que el ptblico
pertinente conserva en la memoria (véase el apartado 48 supra).

Asimismo, procede recordar que nada se opone a comprobar la existencia de una si-
militud grafica entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta
de que ambos tipos de marcas tienen una configuracién gréfica que puede producir
una impresion visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/
OAMI - Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 43, y la jurispru-
dencia citada].

En el apartado 24 de la resolucion impugnada, la Sala de Recurso estimé que el ele-
mento dominante de la marca denominativa portuguesa anterior era la palabra «ca-
chacga» en la medida en que se encontraba en primera posicion y que, segtn la juris-
prudencia, la parte inicial de un signo tiene normalmente un mayor impacto en el
consumidor que su parte final.

En el apartado 25 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso consider6 que los
elementos dominantes de las marcas figurativas anteriores eran el elemento figurativo
central consistente en el nimero 51, escrito con caracteres blancos en el interior de
un circulo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo
de lado a lado, y la palabra escrita encima de dicho elemento figurativo, que siempre
es «cachaca», con la tinica excepcién de la marca del registro portugués n° 273.105,
en el que la palabra es «pirassununga». El cardcter dominante de estos elementos se
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deduce, segiin dicha Sala, de su posicion y de su mayor tamano respecto de los demés
elementos de las marcas de que se trata.

En los apartados 26 y 27 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso estimé que
la palabra «cachaga» era un elemento distintivo de las marcas anteriores espafola,
del Reino Unido, austriaca y danesa, toda vez que los consumidores de cada una de
estas cuatro nacionalidades la considerardn como un término de fantasia. Dicha Sala
afirma que, en todos esos territorios, tal palabra constituye incluso el elemento mas
distintivo de los signos de que se trata en la medida en que, por una parte, como
elemento verbal, producird en el consumidor un mayor impacto que el elemento fi-
gurativo que le acompaiia (ya que el publico no tiende a analizar los signos y se re-
fiere mds facilmente a un signo valiéndose de su elemento verbal) y que, por otra, el
cardcter distintivo intrinseco de los nimeros es limitado, puesto que «generalmente
se refieren a cantidades, periodos, pedidos, etc., de productos, y que, por tanto, los
consumidores no [tienen] la costumbre de percibirlos como marcas». Ademads, los
numeros de dos cifras se utilizan normalmente, segtin dicha Sala, para indicar deter-
minadas caracteristicas de las «bebidas alcohélicas», como el contenido de alcohol
por volumen o el tiempo que requiere el proceso de elaboracion.

Por otro lado, en los apartados 26 a 28 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso
estim6 que las palabras «cachaga» y «pirassununga» carecian de caracter distintivo
en Portugal, donde, en su opiniodn, se perciben por el consumidor medio como térmi-
nos descriptivos del tipo de productos designados por las marcas en conflicto y de un
«sitio de Brasil» correspondiente a su lugar de produccioén, respectivamente.

En los apartados 28 y 29 de la resolucion impugnada, la Sala de Recurso concluyé
que el elemento dominante y mas distintivo de las marcas anteriores espaiiola, del
Reino Unido, austriaca y danesa era el elemento «cachaga», mientras que —por el
sentido descriptivo de las palabras «cachaga» o «pirassununga» para el consumidor
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portugués y por el caracter distintivo limitado de los nimeros de dos cifras respecto
de las bebidas alcohdlicas— el cardcter distintivo de las marcas denominativa y figu-
rativas portuguesas anteriores residia en la combinacién «de sus elementos» o de sus
«elementos mas dominantes», a saber, «cachaga 51» o «Pirassununga 51».

La segunda alegacién de la demandante estriba fundamentalmente en que la Sala
de Recurso incurrié en error al estimar que el elemento «cachaga» era un elemento
dominante y distintivo en las marcas anteriores. A su parecer, la palabra «cachaca»
carece de caracter distintivo intrinseco debido a su cardcter descriptivo, y ello es asi
tanto para los consumidores portugueses como para los consumidores espafioles, del
Reino Unido, austriacos y daneses. La demandante afirma que el riesgo de confusién
debe apreciarse unicamente respecto de los elementos «51» y «61», asociados o po-
tencialmente asociados al elemento cachaca.

En consecuencia, hay que comparar las marcas en conflicto identificando, primero
para cada una de las marcas anteriores y después para la marca solicitada, sus even-
tuales elementos dominantes o insignificantes.

En lo tocante a la marca denominativa portuguesa anterior, debe sefialarse que la
misma estd formada por la combinacién de dos elementos: el primero es la palabra
«cachaca» y el segundo es el nimero «51».

No se cuestiona que el consumidor portugués medio percibe la palabra «cachaga»
como un elemento denominativo meramente descriptivo de una bebida alcohdlica, a
saber, un aguardiente elaborado con cafa de azdcar.
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En cuanto al niumero 51, se trata de un elemento numérico arbitrario en la marca
denominativa portuguesa anterior. Ciertamente, en el apartado 27 de la resolucién
impugnada, la Sala de Recurso consider6 que el caracter distintivo intrinseco de los
nimeros, en particular de los niumeros de dos cifras, era limitado en la medida en que
éstos se utilizan normalmente para designar caracteristicas especificas de los produc-
tos, sobre todo de bebidas alcohdlicas, y que los consumidores no tenian la costumbre
de percibirlos como marcas. Sin embargo, dicha Sala no tuvo en cuenta el hecho de
que, como seiiala acertadamente la demandante, el nimero 51 no puede percibirse
inmediatamente por el ptblico pertinente como descriptivo de una caracteristica es-
pecifica del producto de que se trata, ya que no estd asociado, en la marca denomina-
tiva portuguesa anterior, a ninguna de las unidades que se utilizan normalmente para
medir caracteristicas especificas de las bebidas alcohélicas, como son el contenido de
alcohol por volumen, el volumen o el tiempo que requiere el proceso de elaboracién.
Ademis, la OAMI senala en su escrito de contestacion que «se desconoce el valor al
que hacen referencia los ndmeros [51 y 61]».

Sibien es cierto que, en el apartado 24 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso
calificé la palabra «cachaga» como elemento dominante de la marca denominativa
portuguesa anterior, indicando al mismo tiempo, en los apartados 26 a 28 de la citada
resolucion, que esa palabra carecia de caracter distintivo intrinseco en Portugal, don-
de se percibia como descriptiva del tipo de productos de que se trata, no lo es menos
que dicha Sala consider6, en los apartados 28 y 29 de la resolucién impugnada, que
el elemento «51» no era insignificante en la impresién de conjunto producida por tal
marca, residiendo el caricter distintivo de ésta en la combinacién de sus elementos
«cachaga» y «51».

Por tanto, no se puede afirmar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el elemento
«51» de la marca denominativa portuguesa anterior al apreciar la existencia de riesgo
de confusidn en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
Ademas, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta asimismo el
elemento «cachaca» al efectuar tal apreciacidn. Si bien este elemento es percibido por
el consumidor portugués medio como descriptivo del tipo de productos de que se tra-
ta, conserva no obstante, en la marca denominativa portuguesa anterior, un cardcter
auténomo en relacion con el elemento «51», asi como un cardcter distintivo residual,
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que resulta de su combinacién con el elemento «51» y del hecho de que, como par-
te inicial de la marca denominativa portuguesa anterior, tiene normalmente —en los
aspectos visual y fonético— un mayor impacto en el consumidor que su parte final
[véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 17 de marzo de 2004, El Corte
Inglés/OAMI — Gonzélez Cabello e Iberia Lineas Aéreas de Espainia (MUNDICOR),
T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartados 81 y 83].

De lo anterior se desprende que, en el caso de la marca denominativa portuguesa
anterior, la Sala de Recurso no incurrié en error al tener en cuenta los elementos
«cachaca» y «51» para apreciar la existencia de riesgo de confusién en el sentido del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.

En lo que ataiie a las marcas figurativas anteriores, debe sefialarse que éstas se forman
por la combinacién de muchos elementos denominativos y figurativos.

No se cuestiona que, aparte del elemento «cachaga» o «pirassununga» y del elemen-
to «51», escrito con caracteres blancos en el interior de un circulo una mitad del
cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, los res-
tantes elementos que componen dichas marcas son insignificantes en la impresiéon
de conjunto producida por éstas y que, por tanto, pueden desdeiiarse al apreciar la
existencia de riesgo de confusion en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94.

Respecto de las marcas figurativas portuguesas anteriores, no se discute que en ellas
las palabras «cachaga» y «pirassununga» son percibidas por el consumidor portugués
medio como elementos meramente descriptivos del tipo de productos designados
por las marcas de que se trata, a saber, un aguardiente elaborado con cana de azuicar,
y de su lugar de produccidn, a saber, una localidad de Brasil.
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Por las razones expuestas en el apartado 60 supra, el nimero 51 debe ser considerado
un elemento arbitrario en las marcas figurativas portuguesas anteriores.

La Sala de Recurso aprecid, en los apartados 25 y 29 de la resolucién impugnada, que
en la impresion de conjunto producida por dichas marcas predominaban los elemen-
tos «cachaga» o «pirassununga» y «51», y que el cardcter distintivo de tales marcas
residia en la combinacién de estos elementos.

Asi pues, no se puede aseverar que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el elemento
«51», escrito con caracteres blancos en el interior de un circulo una mitad del cual
se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, que se encuentra
en las marcas figurativas portuguesas anteriores, al apreciar la existencia de riesgo de
confusion en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.
Por otra parte, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta el
elemento «cachaca» o «pirassununga» al efectuar tal apreciacién. Si bien este ele-
mento es percibido por el consumidor portugués medio como descriptivo del tipo de
productos de que se trata o de su lugar de elaboracidn, conserva no obstante, en las
marcas figurativas portuguesas anteriores, un caracter auténomo en relacion con el
elemento «51», asi como un cardcter distintivo residual, que resulta de su combina-
cién con el elemento «51» y del hecho de que la palabra «cachaca» o «pirassununga»
se encuentre, en los signos, en una posicion al menos equivalente a la del elemento
«51». Por tanto, dicho elemento no puede ser considerado, ni siquiera en el aspecto
visual, insignificante en relacion con este tltimo elemento.

En consecuencia, en el caso de las marcas figurativas portuguesas anteriores, la Sala
de Recurso no incurrié en error al tener en cuenta tanto el elemento «cachaca» o «pi-
rassununga» como el elemento «51», escrito con caracteres blancos en el interior de
un circulo una mitad del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de
lado a lado, asi como la impresién que se desprende de su combinacién, para apreciar
la existencia de riesgo de confusién en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n°® 40/94.
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Por lo que se refiere a las marcas anteriores espariola, del Reino Unido, austriaca y
danesa, la Sala de Recurso declaré, en los apartados 27 y 29 de la resolucién impug-
nada, que «cachaga» era su elemento dominante y mds distintivo, por su cardcter
denominativo y de fantasia respecto de los consumidores espanoles, del Reino Uni-
do, austriacos y daneses, y por el caracter distintivo limitado de los niimeros de dos
cifras respecto de la bebidas alcohdlicas. No obstante, dicha Sala no considerd, en
la resolucién impugnada, que el elemento «51» fuera insignificante en la impresiéon
de conjunto producida por dichas marcas sino que tuvo debidamente en cuenta tal
elemento al apreciar la existencia de riesgo de confusién en el sentido del articulo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En el apartado 31 de la resolucién im-
pugnada, la Sala de Recurso subray6 en particular que «en el aspecto fonético, los
consumidores de Espana, Dinamarca, Reino Unido y Austria se referirdn a las marcas
anteriores llamdndolas “cachaca” o “cachaca 517, por tratarse de sus elementos domi-
nantes y distintivos».

Por consiguiente, no puede mantenerse que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el
elemento «51», escrito con caracteres blancos en el interior de un circulo una mitad
del cual se inserta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, de las
marcas anteriores espanola, del Reino Unido, austriaca y danesa al apreciar la exis-
tencia de riesgo de confusion en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n°® 40/94. Por otra parte, no es dable reprochar a la Sala de Recurso ha-
ber tenido en cuenta también el elemento «cachaca» al efectuar tal apreciacién. Aun
suponiendo que, como aduce la demandante, dicho elemento pudiera ser percibido
por la totalidad del ptiblico pertinente en Espaiia, Dinamarca, Reino Unido y Austria,
o por una parte significativa del mismo, como un nombre genérico o necesario para
designar el tipo de productos a que se refieren las marcas de que se trata, dicho ele-
mento conservaria no obstante, en cada una de tales marcas, un caracter autbnomo
en relacion con el elemento «51», asi como un cardcter distintivo residual, que resulta
de su combinacion con el elemento «51» y del hecho de que, al encontrarse el término
«cachaca», en el signo, en una posicion al menos equivalente a la del elemento «51»,
no puede ser considerado, ni siquiera en el aspecto visual, insignificante en relacién
con este ultimo.

Por tanto, la demandante no puede alegar fundadamente que, en el caso de las marcas
anteriores espanola, del Reino Unido, austriaca y danesa, la Sala de Recurso incu-
rrié en error al tener en cuenta tanto el elemento «cachaga» como el elemento «51»,
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escrito con caracteres blancos en el interior de un circulo una mitad del cual se inser-
ta en una banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, asi como la impresién que
se desprende de su combinacidn, para apreciar la existencia de riesgo de confusién en
el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

A laluz de las consideraciones anteriores, la demandante no puede aducir con funda-
mento que la Sala de Recurso incurrid en error alguno al tener en cuenta, respecto de
todas las marcas anteriores, tanto el elemento «cachaga» o «pirassununga» como el
elemento «51» para apreciar la existencia de riesgo de confusion en el sentido del ar-
ticulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94, por lo que procede desestimar
la segunda alegacidn en su integridad.

Por lo que se refiere a la marca solicitada, la Sala de Recurso declaré, en el apartado 30
de la resolucion impugnada, que el elemento distintivo y dominante de la misma era
el elemento numérico y figurativo central «61», habida cuenta, en primer lugar, de su
posicién central puesta de manifiesto por las dos plantas de cana de aziicar —una a
cada lado- y, en segundo lugar, del hecho de que los demds elementos serdn percibi-
dos, segin dicha Sala, como ornamentales y secundarios, bien por su cardcter des-
criptivo (el tonel o las dos plantas de cana de azicar), o bien por su pequefio tamafio
(la expresion «a nossa alegria» en la cinta, percibida como un «texto ornamental»).
No obstante, de la resoluciéon impugnada se desprende que la Sala de Recurso no
considerd que los elementos figurativos correspondientes al tonel y a las dos plantas
de caia de azucar y el elemento verbal constituido por la expresién «a nossa alegria»
fueran elementos insignificantes en la impresién de conjunto producida por dicha
marca. En efecto, al apreciar la existencia de una eventual similitud fonética entre
las marcas en conflicto, dicha Sala subray6, en el apartado 31 de la resolucién im-
pugnada, que «[no podia] excluirse la posibilidad de que [la marca solicitada] fuese
denominada “[a nossa alegria]” ya que [...] se trata del dnico elemento verbal del sig-
no». Asimismo, al apreciar la existencia de una eventual similitud conceptual entre
las marcas en conflicto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta, en el apartado 34 de la
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resolucién impugnada, el hecho de que «el nimero 61 de la marca solicitada designa
un tonel, elemento que no aparece en ninguna de las marcas anteriores».

En el presente asunto, la demandante sostiene que la apreciacion de la existencia de
riesgo de confusion, en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94, debe efectuarse en relacién Gnicamente con el elemento «61», que, a su
juicio, predomina en la impresiéon de conjunto producida por la marca solicitada.
Por su parte, la OAM]I, aun cuando solicita la desestimacion del recurso, considera
que tal apreciacion debe tener en cuenta tanto el elemento «61» como los elementos
figurativos correspondientes al tonel y a las dos plantas de cafia de azidcar, asi como el
elemento verbal constituido por la expresion «a nossa alegria», que no son insignifi-
cantes en la impresién de conjunto producida por la marca solicitada.

No cabe reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta la expresién «a nossa
alegria» de la marca solicitada para apreciar la existencia de riesgo de confusién en el
sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94. Dicha expresién,
que es la tinica que figura en la marca solicitada, es importante a efectos de la pronun-
ciacion de dicha marca y, por tanto, no puede considerarse insignificante en la impre-
sion de conjunto producida por ésta. Asimismo, la Sala de Recurso tuvo en cuenta
acertadamente determinados elementos figurativos de la marca solicitada, como el
dibujo de un tonel. Pese a su gran potencial evocador de una bebida alcohélica elabo-
rada con cana de azucar que puede ser envejecida en barrica de roble y, como tales,
muy escasamente distintivos de esos productos, el tonel y las dos plantas de cana
de azidcar conservan cierta autonomia en la marca solicitada, asi como un caracter
distintivo residual, que resulta de su combinacién con el elemento «61» y del hecho
de que se encuentren, en dicha marca, en una posicién al menos equivalente a la del
elemento «61». Por tanto, en el presente litigio, la OAMI sostiene fundadamente que
tales elementos no pueden considerarse insignificantes en relacién con este dltimo, al
menos en el aspecto visual.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores y a la luz de la jurisprudencia citada
en el apartado 46 supra, la apreciacién de la similitud debe efectuarse, por tanto, en
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las relaciones entre la marca denominativa portuguesa anterior y la marca solicitada,
atendiendo a la impresion de conjunto producida por la combinacién del elemento
«cachaca» y del elemento «51», por una parte, y a la producida por la combinacién del
elemento «61», escrito con caracteres blancos en posicion central, de los elementos
constituidos por el dibujo de un tonel con dos plantas de cafia de azicar, una a cada
lado, y del elemento correspondiente a la cinta con la expresion «a nossa alegria», por
otra. En las relaciones entre las marcas figurativas anteriores y la marca solicitada, tal
apreciacion debe efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto producida por la
combinacién del elemento «cachaga» o «pirassununga» y del elemento «51», escrito
con caracteres blancos en el interior de un circulo una mitad del cual se inserta en una
banda ancha que atraviesa el signo de lado a lado, por una parte, y a la producida por
la combinacién del elemento «61», escrito con caracteres blancos en posicién central,
de los elementos constituidos por el dibujo de un tonel con dos plantas de cana de
azudcar, una a cada lado, y del elemento correspondiente a la cinta con la expresion «a
nossa alegria», por otra.

— Sobre la similitud visual

En lo que ataiie a la similitud visual entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso
concluyd, en los apartados 32 y 33 de la resolucién impugnada, que éstas sélo coin-
cidian en la representacién de la cifra 1. Dicha Sala sostiene que no se puede tener
en cuenta la «similitud visual relativa» entre las cifras 5 y 6, escritas con caracteres
bastante comunes, en la medida en que el publico pertinente estd acostumbrado a ver
estas cifras y distingue normalmente los detalles que las diferencian. Anade que la
coincidencia existente entre las marcas en conflicto respecto de la representacion de
la cifra 1 no es suficiente para que éstas produzcan una impresién visual de conjunto
similar, dado que son diferentes en cuanto a su naturaleza, estructura y composicién.

La tercera alegacion de la demandante consiste en que la Sala de Recurso incurri6 en
error al estimar que las marcas en conflicto no producian una impresion visual simi-
lar. La demandante afirma que los elementos «51» y «61» son visualmente similares

II - 3942



81

82

83

COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS / OAMI — MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO (61 A NOSSA ALEGRIA)

en la medida en que contienen dos cifras, de las que una es idéntica, son de extensién
comparable, ambas inscritas en blanco sobre fondo negro con forma de circulo, y que
las cifras 5 y 6 poseen asimismo una gran semejanza grafica. Ademds, en su opinion,
los elementos verbales de la marca solicitada, redactados en portugués, sugieren que
el tipo de productos designados por dicha marca procede de un pais de lengua portu-
guesa, lo que eleva el riesgo de confusidén.

La OAMI solicita esencialmente que se desestime la tercera alegacién. Afirma que las
marcas en conflicto son globalmente diferentes en el plano visual. Anade que incluso
los nimeros 51 y 61 se diferencian visualmente, dada la diferente configuracién de las
cifras 5y 6.

En la impresién visual de conjunto producida por la marca solicitada, los elementos
mas distintivos son el elemento «61» y los elementos figurativos ornamentales corres-
pondientes al tonel y a las dos plantas de cafa de azucar. Por su parte, el elemento «a
nossa alegria», al que se refiere la demandante, sélo tendrd un muy escaso impacto vi-
sual habida cuenta de su pequeiio tamaiio, de la posicién inferior que tiene en el signo
y de su aspecto grafico banal. En las marcas anteriores predominan en la impresién
visual de conjunto —o, en la marca denominativa portuguesa anterior pueden predo-
minar segin la representacion grafica que se haga de ésta— los elementos «cachaca» o
«pirassununga» y «51», y en las marcas figurativas anteriores predomina el elemento
figurativo ornamental consistente en una banda ancha que atraviesa el signo de lado
a lado.

Las marcas en conflicto se diferencian visualmente por sus elementos verbales «a
nossa alegria», «cachaga» y «pirassununga» y, en su caso, por sus elementos figurati-
vos ornamentales, los cuales se representan de manera simple y relativamente banal.
En cambio, tales marcas coinciden visualmente en la representacién de un nimero
de dos cifras, de las que la segunda —la cifra 1- es idéntica. Ademds, aunque la grafia
de la cifra 5 se distingue por algunos detalles de la de la cifra 6, las diferencias graficas
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entre estas dos cifras son menos acusadas que las que distinguen a cada una de ellas
de las demds cifras. Asimismo, en las marcas figurativas en conflicto, el nimero de
dos cifras, a saber, el 51 en las marcas figurativas anteriores y el 61 en la marca soli-
citada, se representa de manera similar con caracteres de gran tamafio, situados en
posicion central y cuyo color blanco contrasta con un fondo oscuro. Por anadidura,
la forma de este fondo es relativamente parecida, redonda en las marcas figurativas
anteriores y ovalada, correspondiente al contorno del tonel, en la marca solicitada.

La similitud visual existente entre las marcas en conflicto, aun cuando parece escasa
en relacién con la impresién visual de conjunto producida por éstas, tiene la suficien-
te entidad como para ser percibida por la totalidad del pablico pertinente. Por tanto,
procede declarar que la Sala de Recurso incurrié en error al concluir, esencialmente,
que no existia similitud visual entre las marcas en conflicto y estimar, en tal medida,
la tercera alegacién formulada por la demandante.

— Sobre la similitud fonética

En lo tocante a la similitud fonética entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso
considerd, en el apartado 31 de la resolucién impugnada, que las marcas anteriores
se denominaban, segiin los casos, «cachaga», «cachaca 51» o «pirassununga 51», en
tanto que la marca solicitada seria denominada «61», sin excluir la posibilidad de
que fuera denominada «a nossa alegria». Dicha Sala afirmé que el hecho de que sélo
la cifra «1» tuviera una pronunciacién idéntica era insuficiente para considerar a las
marcas en conflicto como similares en el plano fonético.
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Segin la cuarta alegacién de la demandante, la Sala de Recurso incurrié en error al
estimar que las marcas en conflicto no producian una impresion fonética muy similar.
La demandante sostiene que, dado que el ptblico pertinente estd acostumbrado a pe-
dir oralmente en bares y restaurantes el producto designado por las marcas anteriores
y que la palabra inicial «cachaga» es utilizada, y puede seguir siéndolo en el futuro,
por Missiato Industria e Comercio para la identificacién de sus productos, las marcas
en conflicto serian pedidas con el nombre «cachaga 51» o «cachaca 61». Anade la
demandante que la mayor similitud fonética entre las marcas se produce en las len-
guas, como el portugués o el espanol, en las que las cifras 5 y 6 se pronuncian con las
mismas letras iniciales y finales («s» y «enta», respectivamente). Aduce esa parte que
los consumidores portugueses y espafioles pronuncian los niumeros 51 y 61 casi de la
misma manera: «sin-cu-enta y um» y «se-senta y um» en el caso de los consumidores
portugueses y, de modo practicamente idéntico, «sin-cuenta e uno» y «se-senta e
uno» en el caso de los consumidores espaiioles. Segtin la demandante, la diferencia
entre los signos, en lo que atane a los consumidores espaiioles y portugueses, s6lo
reside, respectivamente, en la existencia de las letras «incu» y «ess» en el centro de los
numeros, tal como se pronuncian por dicho puablico. La diferencia fonética existente
entre determinados elementos de las marcas en conflicto reviste, a su parecer, menor
importancia dada la funcién decorativa o descriptiva de tales elementos en los signos
en cuestion.

La OAMI solicita fundamentalmente que se desestime la cuarta alegacion. Sostiene
que, aun teniendo en cuenta solamente los niumeros 51 y 61 en las marcas en con-
flicto, siguen siendo audibles las diferencias fonéticas entre ellas. A su parecer, en
Espaiia, las diferencias fonéticas entre «cincuenta y uno» y «sesenta y uno» no pasan
inadvertidas. Afiade que las diferencias son aliin mas evidentes en inglés, entre «fifty
one» y «sixty one», en alemdn, entre «einundfiinfzig» y «einundsechzig», y en danés,
entre «enoghalvtreds» y «enogtres», lengua en la que el comienzo de las palabras
«50» y «60» se pronuncia de manera completamente distinta. Las diferencias fonéti-
cas entre las marcas en conflicto serfan ain mas acentuadas si, como considera nece-
sario la OAM]I, se tuviese en cuenta en Espaia, Reino Unido, Austria y Dinamarca, la
palabra «cachaga», cuyo significado, segiin la OAMI, no es percibido por el ptblico
pertinente, y si se tuviese en cuenta en Espaiia la expresidn «a nossa alegria», cuyo
sentido puede ser comprendido por el ptblico pertinente. La demandada afirma que,
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en el mejor de los casos, la similitud fonética entre los signos en conflicto es escasa,
incluso minima, en Espaiia, y aiin més escasa en el Reino Unido, Austria y Dinamarca.
Finalmente, la OAMI aduce que en Portugal la similitud fonética entre las marcas en
conflicto es escasa, incluso minima, en la medida en que las diferencias fonéticas en-
tre «sincuenta y um» y «sesenta y um» no pasan inadvertidas y la expresién «a nossa
alegria» puede pronunciarse igualmente.

El ptblico pertinente se referird oralmente a las marcas en conflicto pronunciando,
muy probablemente, la combinacién formada por sus elementos verbales que no son
insignificantes en la impresién de conjunto producida por aquéllas. Asi pues, las mar-
cas anteriores se denominardn «cachaca 51» o «pirassununga 51», mientras que la
marca solicitada se denominara «61» o, eventualmente, «61 a nossa alegria».

Las marcas en conflicto se diferencian fonéticamente por sus elementos verbales «a
nossa alegria», «cachaga» y «pirassununga». En cambio, tales marcas coinciden par-
cialmente en la pronunciacién de su elemento numérico. Con caricter preliminar,
debe senalarse que, en todas las lenguas de que se trata, las palabras correspondientes
a los nimeros 51 y 61 expresan la adicién de una unidad a los nimeros 50 y 60. En
cada una de dichas lenguas, los fonemas que expresan la adicién de esta unidad a las
cifras de las decenas se pronuncian con nitidez y del mismo modo en 51 y 61. Los
fonemas correspondientes a «einund» y a «enog», respectivamente, son incluso los
primeros en ser pronunciados, en alemdn y en danés, en las palabras «einundfiinfzig»
y «einundsechzig», o «enoghalvtreds» y «enogtres». No obstante, en contra de lo afir-
mado por la demandante, las marcas en conflicto se diferencian fonéticamente por
la pronunciacién de los fonemas correspondientes al nimero de las decenas, 50 o 60.
En portugués y en espafiol, las respectivas diferencias de pronunciacion que existen
entre los fonemas correspondientes a «cinquenta» y «sessenta», por una parte, y a
«cincuenta» y «sesenta», por otra, son significativas y no pasaran inadvertidas para
el publico pertinente. Contrariamente a lo afirmado por la demandante, incluso los
fonemas correspondientes a las letras «c» y «s» en Portugal y en la mayor parte de
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Espaiia, no coinciden en las palabras de que se trata. Como sefiala acertadamente la
OAM]J, las diferencias son aiin mas perceptibles en inglés («fifty» y «sixty»), en ale-
man («funfzig» y «sechzig») y en danés («halvtreds» y «tres»), lenguas en las que el
comienzo de los nimeros 50 y 60 se pronuncia de manera completamente distinta.

De lo anterior se deduce que la similitud fonética existente entre las marcas en con-
flicto, aun siendo escasa respecto de la impresién fonética de conjunto producida
por éstas, tiene sin embargo la suficiente entidad como para poder ser percibida por
la totalidad del ptblico pertinente. Por consiguiente, procede declarar que la Sala de
Recurso incurrié en error al concluir, en lo esencial, que no existia similitud fonéti-
ca entre las marcas en conflicto, y estimar, en tal medida, la cuarta alegacién de la
demandante.

— Sobre la similitud conceptual

En lo atinente a la similitud conceptual entre las marcas en conflicto, la Sala de Recur-
so indicd, en el apartado 34 de la resolucién impugnada, que ésta s6lo puede resultar,
en cualquier caso, de la representacién en cada una de tales marcas de un nimero de
dos cifras. No obstante, a su juicio, en la medida en que estos nimeros son comple-
tamente diferentes por su valor intrinseco absoluto, también diferente, y que en la
marca solicitada el nimero 61 designa un tonel, las marcas en conflicto son diferentes
en el aspecto conceptual.

La quinta alegacidn de la demandante estriba en que la Sala de Recurso incurrié en
error al concluir que no existia similitud conceptual entre las marcas en conflicto.
Segin la demandante, el elemento distintivo de dichas marcas consiste en un nimero
de dos cifras, la segunda de ellas idéntica, que se asocia a un mismo tipo de productos,
a saber, un aguardiente elaborado con cafa de aztcar en Brasil, y a ciertos elementos

II - 3947



93

94

SENTENCIA DE 3.9.2010 — ASUNTO T-472/08

verbales redactados en la misma lengua, el portugués. Ademds, los ndmeros en cues-
tién van o pueden ir precedidos por el término «cachaca». Afirma que, por tanto,
desde el punto de vista conceptual, las marcas en conflicto no son diferentes en lo
fundamental.

La OAMI solicita esencialmente que se desestime la quinta alegacion. Objeta que las
marcas en conflicto son globalmente diferentes en el plano conceptual. Sostiene que,
en la medida en que el valor al que hacen referencia los nimeros 51 y 61 es desco-
nocido, tales nimeros dificilmente pueden contribuir a la similitud o diferenciacién
conceptual de las marcas en conflicto. En cambio, el elemento figurativo de la marca
solicitada, a saber, un tonel con dos plantas de cafia de azicar, una a cada lado, es, a
su parecer, relevante desde el punto de vista conceptual, tanto mds por cuanto de los
autos no se desprende que muchos operadores utilicen este tipo de elementos grafi-
cos, con alguna forma estilizada, en el comercio de bebidas alcohdlicas. Asi pues, el
elemento figurativo de la marca solicitada contribuye, a su juicio, a distinguir las mar-
cas en conflicto en el aspecto conceptual. Afirma que la expresidn «a nossa alegria»
anade un elemento de diferenciacién conceptual entre las marcas en conflicto, sobre
todo en Esparia. En su opinidn, el contenido semantico de dicha expresién puede con-
servarse en la memoria, y ello con mayor razén atn por tratarse del Gnico elemento
de la marca solicitada con un contenido semdantico claro. En Portugal, la expresion «a
nossa alegria» y las palabras «cachaga» y «pirassununga» aportan, siempre segan la
OAM], elementos adicionales de diferenciacién conceptual.

En la impresion conceptual de conjunto producida por la marca solicitada, el elemen-
to «61» es el mas distintivo, por su caracter arbitrario respecto del tipo de productos
de que se trata. Los elementos figurativos ornamentales correspondientes al tonel
y a las dos plantas de cana de aztcar, al igual que la expresién «a nossa alegria»,
no son, por si solos, sino escasamente distintivos desde el punto de vista concep-
tual puesto que tienen un gran potencial evocador del tipo de productos de que se
trata, de su lugar de origen (a saber, un pais de lengua portuguesa) o de algunas de
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sus caracteristicas o propiedades y, por tanto, s6lo sirven para que el ptblico perti-
nente efectie asociaciones entre un tipo de productos, su lugar de origen, sus carac-
teristicas o sus propiedades y los elementos mas distintivos de la marca solicitada.
En las marcas anteriores, el elemento «51» es el mas distintivo debido a su caracter
arbitrario respecto del tipo de productos de que se trata (véanse los apartados 60
y 67 supra). El elemento figurativo ornamental consistente en una banda ancha que
atraviesa el signo de lado a lado en las marcas figurativas anteriores destaca, desde
un punto de vista conceptual, la asociacién de la cifra 51 con el tipo de productos
designado por dichas marcas. En consecuencia, tal elemento resulta secundario en
la impresién conceptual de conjunto producida por éstas. Los elementos «cachacga»
o «pirassununga» en las marcas portuguesas anteriores sélo son escasamente distin-
tivos en el plano conceptual puesto que tienen un gran potencial evocador del tipo
de productos de que se trata o de su lugar de produccidn y, de este modo, sdlo sirven
para que el pablico pertinente efectie asociaciones entre un tipo de productos o su
lugar de produccién y los elementos mas distintivos de las marcas de que se trata. En
cambio, y aun suponiendo que —como estimd la Sala de Recurso en el apartado 26 de
la resolucion impugnada— la palabra «cachaga» se perciba efectivamente como un
término de fantasia por la mayor parte del publico pertinente en Espana, Dinamarca,
Reino Unido y Austria, extremo que cuestiona la demandante (apartado 72 supra), el
elemento «cachacga» podria considerarse, con el elemento «51», uno de los elementos
mads distintivos de las marcas figurativas anteriores espafola, del Reino Unido, aus-
triaca y danesa.

Las marcas en conflicto se diferencian conceptualmente por sus elementos verbales
«anossa alegria», «cachaga» y «pirassununga» y, en su caso, por sus elementos figura-
tivos ornamentales. En cambio, estas marcas coinciden parcialmente en sus elemen-
tos numéricos «51» y «61». Apenas cabe dudar de que el publico pertinente percibira
inmediatamente dichos elementos como nimeros, que permiten evaluar y comparar
cantidades o relaciones de magnitudes e incluso ordenar elementos mediante una
numeracién. Sin embargo, por las razones expuestas en el apartado 60 supra, no pue-
de considerarse —en las circunstancias que concurren en el presente asunto— que
los nimeros en cuestion serdn percibidos inmediatamente por el piblico pertinente
como correspondientes a algunas caracteristicas claramente determinadas del tipo
de productos designados por las marcas en conflicto, como el contenido de alcohol
por volumen, el volumen o el tiempo que requiere el proceso de elaboracién. De ello
resulta que el publico pertinente percibird tales nimeros como conceptos en si mis-
mos, sin poder atribuirles un significado concreto, claro y determinado en relacién
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con los productos de que se trata, como ha admitido la propia OAMI (véanse los
apartados 60y 93 supra).

Como numeros que son, los elementos «51» y «61» presentan ciertas similitudes en
el aspecto conceptual. En efecto, ambos son niimeros enteros naturales, impares, con
dos cifras, la segunda de ellas —la cifra 1 de las unidades— idéntica. En cambio, dichos
numeros se distinguen por la cifra de las decenas —5 en las marcas anteriores y 6 en la
marca solicitada—. No obstante, la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto
que resulta de la diferencia de su cifra de las decenas se ve atenuada por el hecho de
que, en el orden creciente de las decenas, el nimero 50, que corresponde a «5» dece-
nas, es inmediatamente inferior al nimero 60, que corresponde a «6» decenas, y que,
por tanto, el valor de «50» se percibe como relativamente préximo al de «60».

Entre las marcas figurativas anteriores espafiola, del Reino Unido, austriaca y danesa,
por una parte, y la marca solicitada, por otra, el grado de similitud conceptual que
se desprende de los elementos «51» y «61» puede verse, no obstante, algo atenuado
si, como sostiene la OAM]I, el elemento «cachaca» es percibido efectivamente por
la mayor parte del pdblico pertinente en Espaiia, Dinamarca, Reino Unido y Austria
como un término de fantasia y si, por tanto, constituye —con el nimero 51— uno de
los elementos méds distintivos de las marcas figurativas anteriores espanola, del Reino
Unido, austriaca y danesa.

A la luz de las consideraciones anteriores, existe un grado de similitud conceptual,
que puede calificarse globalmente de medio, en las relaciones entre las marcas por-
tuguesas anteriores y la marca solicitada, y —segin los supuestos considerados— de
medio a escaso, en las relaciones entre las marcas figurativas anteriores espaiiola, del
Reino Unido, austriaca y danesa, por una parte, y la marca solicitada, por otra. En
consecuencia, procede declarar que la Sala de Recurso incurrié en error al concluir,
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esencialmente, que no existia similitud conceptual entre las marcas en conflicto, y
estimar, en tal medida, la quinta alegacion de la demandante.

Sobre el riesgo de confusion

La apreciacion global del riesgo de confusién implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideracion, y en particular, la similitud entre las
marcas y la existente entre los productos o los servicios designados (véase el aparta-
do 29 supra). Asi, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios desig-
nados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y
a la inversa (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon,
C-39/97, Rec. p. 1-5507, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Me-
yer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 19; sentencia del Tribunal General VENADO
con marco y otras, citada en el apartado 40 supra, apartado 74).

A los efectos de la apreciacion global del riesgo de confusién, procede recordar que,
segln la jurisprudencia, el consumidor medio de la categoria de productos consi-
derada rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que
debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 99 anterior, apartado 26).

En el marco de esta apreciacién global, los aspectos visual, fonético y conceptual de
los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia y procede analizar las
condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado [véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI —
Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. 1I-2251, apartado 57, y de 6 de oc-
tubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. I1-3471, apartado 49].
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Asi pues, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia re-
ducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al
efectuar la compra, el publico pertinente percibe la marca que los designa de forma vi-
sual [sentencias del Tribunal de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. [1-4335, apartado 55,
y de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI — Canal Jean (CANAL JEAN CO.
NEW YORK), T-301/03, Rec. p. [1-2479, apartado 55].

La Sala de Recurso concluyd en la resolucién impugnada que no existia riesgo de con-
fusién entre las marcas en conflicto basindose en el hecho de que tales marcas eran
globalmente diferentes en los aspectos visual, fonético y conceptual.

Ahora bien, como se ha indicado en los anteriores apartados 84, 90 y 98, la resolucién
impugnada adolece de errores en la medida en que concluye que no existe similitud
fonética, visual y conceptual entre las marcas en conflicto. En efecto, en los consumi-
dores de que se trata, las marcas en conflicto producirdn una impresién visual y una
impresion fonética escasamente similares y una impresién mediana o escasamente
similar en el aspecto conceptual.

La sexta alegacién de la demandante es fundamentalmente que dichos errores influ-
yeron en la resoluciéon impugnada en la medida en que llevaron a la Sala de Recurso
a concluir, erréneamente, que no existia riesgo de confusién en el publico pertinente.
Segtn la demandante, los adultos jévenes y de mediana edad que consumen habitual-
mente cdcteles en bares, restaurantes o en privado, retendrdn la similitud fonética
entre los elementos «61» y «51», precedidos del término «cachaga», y el elemento
figurativo de la marca solicitada no formara parte de la imagen imperfecta de las mar-
cas que aquéllos conservaran en la memoria. Aun cuando el publico pertinente pu-
diera distinguir las marcas en conflicto, la similitud entre éstas, en los planos fonético,
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visual y conceptual, podria inducirle a creer que los productos designados por tales
marcas proceden de la misma empresa.

Aunque, como sefiala la OAMI, en ocasiones se haya atribuido importancia prepon-
derante a la percepcién fonética de las marcas relativas a bebidas [sentencia del Tri-
bunal de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYS-
TERY), T-99/01, Rec. p. 1I-43, apartado 48], no puede ser asi en el presente asunto.
En efecto, como se ha mencionado en el apartado 40 supra, los productos de que se
trata son normalmente objeto de distribucién generalizada y de igual modo se ven-
den no sélo en establecimientos especializados sino también en grandes superficies
comerciales. Ademads, la demandante alega, sin refutacion por la OAMI, que, al ser
consumidas en bares o restaurantes las bebidas alcohdlicas o los licores elaborados
con cafia de azdcar designados por las marcas en conflicto, normalmente lo son como
ingredientes de determinados cdcteles, como la caipirinha. De ello se desprende que
tales bebidas, por lo general, se piden oralmente con el nombre de estos cécteles y no
con su propia denominacion.

Por tanto, en las circunstancias que concurren en el presente asunto se debe atribuir
s6lo una importancia secundaria a la percepcién fonética de las marcas en conflicto
en la impresién de conjunto producida por éstas. En cambio, las percepciones visual
y conceptual son predominantes en tal impresién de conjunto.

Es preciso tener en cuenta que las marcas en conflicto se basan, en los aspectos visual
y conceptual, en la asociacién de bebidas alcohélicas o licores elaborados con cafia
de azdcar y, mas concretamente, en el caso de las marcas portuguesas anteriores, de
la cachaga, con un nimero determinado, el 51 en las marcas anteriores y el 61 en la
marca solicitada, que no evoca o no evocara inmediatamente en el ptblico pertinente
una caracteristica especifica del tipo de productos de que se trata. Tal namero es, de
manera idéntica en todas las marcas en conflicto, un nimero entero natural, impar, de
dos cifras, de las que la segunda —la cifra de las unidades— es el 1. Ademas, las diferen-
cias visual y conceptual entre las marcas en conflicto que resultan de las diferencias
graficas y de valor existentes entre los niimeros 50 y 60 se ven atenuadas por el hecho
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de que, por una parte, la grafia de la cifra 5 se asemeja mds a la grafia de la cifra 6 que
a la de las demas cifras, y viceversa, y de que, por otra, en el orden creciente de las
decenas, el nimero 50 es inmediatamente inferior al nimero 60, de modo que serd
relativamente similar el valor atribuido a estos nimeros por parte del publico perti-
nente, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Asimismo, las marcas anteriores y la marca solicitada tienen en comun —o, por lo que
se refiere especificamente a la marca denominativa portuguesa anterior, pueden tener
en comun—, en el aspecto visual, la representacién de sus nimeros en gran tamafo,
en posicion central en el signo, con caracteres simples, de color blanco, en contraste
con un fondo oscuro.

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas figurativas en conflicto, los mismos
no tienen contenido conceptual determinado y, en el aspecto visual, se presentan, al
igual que los elementos verbales «cachaga», «pirassununga» o «a nossa alegria» res-
pecto de los consumidores portugueses, como elementos destinados a incrementar
el impacto del elemento numérico, el niimero 51 o el nimero 61, asociados al tipo de
productos de que se trata, a saber, bebidas alcohdlicas o licores elaborados con caiia
de azdcar en un pais de lengua portuguesa, en este caso Brasil. Ademads, las marcas
figurativas en conflicto coinciden en algunos de sus elementos figurativos, en particu-
lar la forma redonda u ovalada, correspondiente al contorno de un tonel, en la que se
coloca el nimero 51 o el nimero 61 en las marcas figurativas anteriores o en la marca
solicitada. Por tanto, estos elementos figurativos, al igual que los elementos verbales
respecto del publico portugués, no son, por si solos, suficientemente diferenciadores
de las marcas figurativas anteriores y la marca solicitada, ni evitan el riesgo de confu-
sion en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.
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1 Por ultimo, las diferencias fonéticas existentes entre las marcas en conflicto, por no-

tables que sean, en este caso tienen una importancia relativamente secundaria por las
razones expuestas en los apartados 106 y 107 supra.

12 Aun cuando el ptblico pertinente pudiese percibir algunas diferencias entre las mar-
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cas en conflicto, el riesgo de que pudiera establecer una relacién entre ellas seria
real, a la luz de las consideraciones anteriores y habida cuenta de la identidad de
los productos designados por dichas marcas. En definitiva, tales diferencias no pa-
recen suficientes, en este caso, para excluir el riesgo de que el publico pertinente o,
cuando menos, el consumidor portugués medio de bebidas alcohdlicas, con un grado
de atencion medio, pueda creer, confiando en la imagen de conjunto imperfecta de
dichas marcas que conserva en la memoria, que los productos designados por éstas
proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas econémicamente.

Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso incurrié en error al concluir
que no existia riesgo de confusion, en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94, entre las marcas en conflicto, y estimar, en tal medida, la sexta
alegacion de la demandante.

Asi pues, y sin que sea necesario examinar el fundamento de la séptima alegacion,
basada en un error en la apreciacion de los elementos de prueba relativos a la notorie-
dad de las marcas denominativa y figurativa anteriores CACHACA 51 y Cachaga 51
en Portugal o, cuando menos, a su acentuado cardcter distintivo global en dicho pais,
procede acoger el motivo tnico, basado en la infraccion del articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94 vy, en consecuencia, anular la resolucién impugnada.
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Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal,
la parte que pierda el proceso serd condenada en costas, si asf lo hubiera solicitado la
otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede conde-
narla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolucion de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armoni-
zacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de ju-
lio de 2008 (asunto R 1687/2007-1).

2) Condenar en costas a la OAMI.

Pelikdnova Jirimée Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 3 de septiembre de 2010

Firmas
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