SUNRIDER / OAMI — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda)

de 8 de julio de 2004 "

En el asunto T-203/02,

The Sunrider Corp., con domicilio social en Torrance, California (Estados Unidos),
representada por el Sr. A. Kocklduner, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI fue

Juan Espadafor Caba, con domicilio en Granada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Sala Primera
de Recurso de la OAMI de 8 de abril de 2002 (asunto R 1046/2000-1), relativa a un
procedimiento de oposicién entre Juan Espadafor Caba y The Sunrider Corp.,

* Lengua de procedimiento: iglés.
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SENTENCIA DE 8.7.2004 — ASUNTO T-203/02

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado la demanda y el escrito de réplica presentados en la Secretaria
del Tribunal de Primera Instancia el 2 de julio de 2002 y el 27 de marzo de 2003,
respectivamente;

habiendo considerado el escrito de contestacién a la demanda y el escrito de dplica
de la OAMI presentados en la Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia el 23 de
octubre de 2002 y el 23 de junio de 2003, respectivamente;

celebrada la vista el 3 de diciembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 1 de abril de 1996, la demandante presenté una solicitud de marca comunitaria a
la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), con arreglo al 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.
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La marca cuyo registro se solicité es el signo denominativo VITAFRUIT.

Los productos para los que se solicité el registro de la marca pertenecen a las clases
5,29y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versién
revisada y modificada, y que, tras las modificaciones a la solicitud de marca
introducidas mediante escritos de la demandante de 30 de julio y de 14 de diciembre
de 1998, responden, para cada clase, a la descripcidn siguiente:

— clase 5: «medicamentos, preparados farmacéuticos y quimicos para la higiene;
sustancias dietéticas y sustitutivos nutritivos para uso médico; alimentos para
bebés; productos a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para usos
dietéticos o como suplementos nutricionales; concentrados o complementos
nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud»;

— clase 29: «carne, pescado, moluscos y crusticeos que no estén vivos, aves y caza;
carnes y salchichas, marisco, aves y caza, también en conserva o ultraconge-
lados; frutas y verduras (incluidos champifiones y patatas, especialmente patatas
fritas y otros productos de patata) en conserva, ultracongeladas, secas, cocidas o
listas para su consumo inmediato; sopas o conservas de sopa; ensaladas de
delicatessen; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras, también
ultracongelados; huevos; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y
hierbas en conserva para la cocina; concentrados o complementos alimentarios
no medicinales de hierbas, alimentos de hierbas, también en forma de barritas
energéticas»;

— clase 32: «cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas;
bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas».
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SENTENCIA DE 8.7.2004 — ASUNTO T-203/02

El 5 de enero de 1998, la solicitud de marca fue publicada en el Boletin de Marcas
Comunitarias n° 2/98.

El 1 de abril de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
formulé oposicién, con arreglo al articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94,
al registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados en la
solicitud. Basaba su oposicién en que tenfa una marca registrada en Espaifia, con
fecha de prioridad de 19 de octubre de 1960. Esta marca (en lo sucesivo, «marca
anterior»), consistente en el signo denominativo VITAFRUT, fue registrada para
productos de las clases 30 y 32 del Arreglo de Niza, que responden a la siguiente
descripcion: «bebidas carbdnicas, no alcohélicas ni terapéuticas, bebidas refrescan-
tes de todas clases, gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y
zumos de frutas y agrios sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas,
refrescos (excepto horchatas), sodas, agua de seltz, hielo artificial»

En apoyo de su oposicidn, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
invocé el motivo de denegacién previsto en el articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94.

Mediante escrito de 21 de octubre de 1998, la demandante solicité que la otra parte
en el procedimiento ante la Sala de Recurso aportara la prueba, con arreglo al
articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n® 40/94, de que la marca anterior habia
sido objeto, durante los cinco afios anteriores a la publicacién de la solicitud de
marca comunitaria, de un uso efectivo en el Estado miembro en el que se protege
dicha marca, Mediante una comunicacién de 26 de noviembre de 1998, la Divisién
de Oposicién de la OAMI (en lo sucesivo, «Divisién de Oposicién») solicité a la otra
parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso que aportara dicha prueba en un
plazo de dos meses.
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El 22 de enero de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
remitié a la OAMI, en primer lugar, seis etiquetas de botella en las que figuraba la
marca anterior y, en segundo lugar, catorce facturas y pedidos, diez de los cuales
tenian una fecha anterior al 5 de enero de 1998.

Mediante resolucién de 23 de agosto de 2000, la Divisién de Oposicién desestimé la
solicitud de marca con arreglo al articulo 43, apartado 5, frase primera, del
Reglamento n° 40/94, para los productos denominados «aguas minerales y gaseosas
y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes
y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas».
Al desestimar la solicitud de marca, considerd, en primer lugar, que las pruebas
presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
demostraban que la marque anterior habia sido objeto de un uso efectivo en el
sentido del articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n°® 40/94 para los productos
denominados «jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar, limonadas,
naranjadas». En segundo lugar, la Division de Oposicién consider6 que estos
productos eran en parte similares y en parte idénticos a los denominados «aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas de frutas y vegetales,
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de
hierbas y con vitaminas», designados en la solicitud de marca, y que existia un riego
de confusién, en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del mismo
Reglamento, entre los signos controvertidos.

El 23 de octubre de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con
arreglo al articulo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolucion de la Divisién de
Oposicién. Solicité a la Sala de Recurso, con cardcter principal, que anulara
parcialmente dicha resolucion en la medida en que ésta desestimaba la solicitud de
marca y, con caricter subsidiario, la anulara parcialmente en la medida en que
desestimaba la solicitud de marca para los productos denominados «bebidas a base
de hierbas y con vitaminas».

Mediante resolucién de 8 de abril de 2002 (en lo sucesivo, «resolucién impugnada»),
la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimé el recurso. En esencia, confirmé
las apreciaciones contenidas en la resolucion de la Division de Oposicion
subrayando, no obstante, que tnicamente se habia demostrado el uso de la marca
anterior para los productos denominados «concentrados de zumo» («juice
concentrate»).
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Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Con carécter principal, anule la resolucién impugnada.

— Con cardcter subsidiario, anule la resoluciéon impugnada en la medida en que
desestima su recurso en la parte relativa a la anulacién de la resolucién de la
Divisién de Oposicién por lo que respecta a los productos denominados
«bebidas a base de hierbas y con vitaminas».

— Condene en costas a la OAML

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos: el primer motivo,
alegado en apoyo de su pretensién principal, se basa en la vulneracién del
articulo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. Este motivo se divide en dos
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partes, la primera de las cuales se basa en que la OAMI tuvo en cuenta, como uso
efectivo, el uso realizado por un tercero, sin que se haya probado el consentimiento
del titular de la marca, y la segunda, en que la OAMI interpreté erréneamente el
concepto de uso efectivo. El segundo motivo, alegado en apoyo de su pretensién
subsidiaria, se basa en la vulneracion del articulo 8, apartado 1, letra b), del mismo
Reglamento.

Sobre el motivo basado en la vulneracion del articulo 43, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94

Sobre la primera parte del motivo, basado en que la Sala de Recurso tuvo en cuenta,
erroneamente, el uso de la marca realizado por un tercero

— Alegaciones de las partes

La demandante alega que de las facturas presentadas por la otra parte en el
procedimiento ante la Sala de Recurso se desprende que la marca anterior fue
explotada por la sociedad Industrias Espadafor, S.A., y no por el propio titular de la
marca anterior, a saber, el Sr. Juan Espadafor Caba. En efecto, la otra parte en el
procedimiento ante la Sala de Recurso es una persona fisica, mientras que la persona
que exploté la marca anterior es una sociedad. Por otra parte, segtin la demandante,
la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no ha demostrado que el
uso de la marca anterior se haya realizado con su consentimiento, como titular de
esta marca, en el sentido del articulo 15, apartado 3, del Reglamento n® 40/94.

La demandante precisé en la vista que habia indicado, en los escritos que presenté
durante los procedimientos ante la OAMI, el 22 de septiembre de 1999 y el 22 de
diciembre de 2000, que las pruebas presentadas por la otra parte en el
procedimiento ante la OAMI no demostraban un uso efectivo de la marca anterior
por su parte. De ello deduce que la presente parte del motivo basado en la
vulneracién del articulo 43 del Reglamento n° 40/94 no se ha invocado de forma
extemporanea.
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La OAMI sostiene que la presente parte del motivo es inadmisible en virtud del
articulo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia, ya que no se invocé durante el procedimiento de oposicién ni ante Ia Sala
de Recurso.

Por lo que respecta al fondo del asunto, la OAMI considera que el hecho de que, en
el marco de un procedimiento de oposicién, la parte oponente pueda presentar
pruebas sobre la explotacién de la marca anterior permite deducir que este uso ha
sido efectuado con el consentimiento del titular de la marca de que se trata. Segtin la
OAMI, sélo cabe descartar esta conclusién cuando el demandante de la marca se
opone a ella explicitamente.

— Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

En virtud del articulo 43, apartados 2 y 3, y del articulo 15, apartado 1, del
Reglamento n° 40/94, debe desestimarse una oposicién formulada contra el registro
de una marca comunitaria si el titular de la marca anterior de que se trata no
presenta la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo por el titular en el
curso de los cinco afios anteriores a la publicacién de la solicitud de marca
comunitaria. Por el contrario, si el titular de la marca comunitaria presenta dicha
prueba, la OAMI proceder4 al examen de los motivos de denegacién alegados por la
parte oponente.

Segun el articulo 15, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, en relacién con el
articulo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, el uso de una marca anterior nacional
con el consentimiento del titular se considera hecho por el titular.
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Con carécter preliminar, es preciso sefialar que el Tribunal de Primera Instancia ya
ha declarado que la amplitud del examen que la Sala de Recurso esta obligada a
realizar con respecto a la resolucién objeto del recurso, —en el caso de autos, la
resolucién de la Division de Oposicién~ no depende de que la parte que haya
interpuesto el recurso invoque un motivo especifico relativo a esa resolucion,
criticando la interpretacién o la aplicacion de una disposicién realizada por la
unidad que haya resuelto en primera instancia, o la apreciaciéon de una prueba
efectuada por dicha unidad [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK)
(KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. 11-3253, apartado 32]. Por lo tanto, aunque la
parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo especifico, la Sala
de Recurso estd obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de
hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o
no legalmente una nueva resolucion con la misma parte dispositiva que la resolucién
objeto del recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 29). También
forma parte de este examen la cuestion de si, a la vista de los hechos y las pruebas
presentados por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, ésta ha
presentado la prueba de un uso efectivo, bien por el titular de la marca anterior, bien
por un tercero autorizado, en el sentido del articulo 43, apartados 2 y 3, y del
articulo 15, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. De ello se desprende que la
primera parte del presente motivo es admisible.

Por el contrario, forma parte del examen sobre el fondo la pertinencia de la
alegacion segiin la cual la demandante no negé, ni ante la Divisién de Oposicion ni
ante la Sala de Recurso, la existencia de un consentimiento del titular de la marca
anterior.

Como se desprende de las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento
ante la Sala de Recurso, la venta de productos con la marca anterior fue efectuada
por la sociedad Industrias Espadafor, S.A., y no por el titular de la marca, pese a que
el nombre de este Gltimo también aparece en el nombre de la sociedad de que se
trata.
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Cuando un oponente invoca determinados actos de uso de la marca anterior por un
tercero como uso efectivo en el sentido del articulo 43, apartados 2 y 3, del
Reglamento n° 40/94, alega, implicitamente, que este uso ha sido efectuado con su
consentimiento,

La existencia de esta aceptacién implicita se puede deducir del siguiente modo: si el
uso de la marca anterior, tal como se desprende de las facturas presentadas ante la
OAMI, se hubiera efectuado sin el consentimiento del titular y, por tanto,
vulneréndose el derecho de marca de éste, la sociedad Industrias Espadafor, S.A., no
habria tenido ningdn interés, en principio, en revelar al titular de la marca en
cuestién las pruebas de tal uso. Por ello, parece poco probable que el titular de una
marca pueda presentar la prueba de un uso de ésta efectuado contra su voluntad.

Con mayor razén podia la OAMI basarse en esta presuncién si se tiene en cuenta
que la demandante no negaba que la sociedad Industrias Espadafor, S.A., hubiese
usado la marca anterior con el consentimiento del oponente. No basta que la
demandante haya alegado con carécter general durante el procedimiento ante Ia
OAMI que las pruebas presentadas por el oponente no eran suficientes para
demostrar un uso efectivo por parte de éste.

De los documentos que obran en autos se desprende que la demandante criticé
especificamente el volumen de negocios supuestamente demasiado reducido del uso
demostrado y la calidad de las pruebas presentadas. Por el contrario, ningtin pasaje
de los escritos presentados por la demandante en el procedimiento ante l]a OAMI
permite deducir que la demandante hubiera sefialado a esta Oficina que se trataba
de un uso efectuado por un tercero o que haya expresado dudas sobre el
consentimiento del titular de la marca a este uso.

Estos elementos constitufan una base suficientemente sélida para permitir a la Sala
de Recurso deducir que el uso de la marca anterior habfa sido efectuada con el
consentimiento de su titular.
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De ello se desprende que debe desestimarse la primera parte del motivo basado en la
vulneracion del articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, por carecer de
fundamento.

Sobre la segunda parte del motivo, basada en que la Sala de Recurso interpreté
erréneamente el concepto de uso efectivo

— Alegaciones de las partes

La demandante afirma, en primer lugar, que no debieron haberse considerado como
pruebas las etiquetas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala
de Recurso, puesto que no indicaban ninguna fecha. Ademds, la demandante
subraya que esta parte no ha presentado ninguna prueba que demuestre que estas
etiquetas fueron efectivamente utilizadas para comercializar en Espafia productos
designados por la marca anterior durante el periodo pertinente. La demandante
precisé durante la vista que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
debié completar los elementos de prueba presentados mediante una declaracién
jurada de que las etiquetas fueron utilizadas en el mercado espaiiol durante el
periodo pertinente.

En segundo lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso considerd
erroneamente que el alcance del uso de la marca anterior, tal como se desprende de
las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de
Recurso, era suficientemente relevante para poder considerar que se trataba de un
uso efectivo en el'sentido del articulo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. A
este respecto, sefiala que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no
presenté una declaracién jurada que indicara el volumen de negocios anual
realizado por las ventas de productos efectuadas bajo la marca anterior. Por otra
parte, expone que las facturas presentadas por esta parte unicamente hacen
referencia a ventas de productos bajo esta marca por un valor total de 5.400 euros
aproximadamente durante todo el periodo pertinente. En la vista, la demandante
reevalud esta cantidad precisando que el volumen de los productos de que se trata
ascendia a alrededor de 3.500 euros en 1996 y a 1.300 euros en 1997,
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En tercer lugar, la demandante afirma que las facturas presentadas por la otra parte
en el procedimiento ante la Sala de Recurso no contienen ninguna indicacién sobre
la forma en que se utiliz6 la marca anterior.

En dltimo lugar, la demandante estima que la resolucién impugnada se contradice
con la resolucién de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 26 de septiembre de
2001 en el asunto R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), en la que se tuvo en
cuenta la relacién entre el volumen de negocios realizado por ventas bajo la marca
anterior y el volumen de ventas anual total realizado por la empresa que la
explotaba.

La OAMI replica que, por lo que respecta a la naturaleza y al lugar del uso efectuado
de la marca anterior, de los documentos que obran en autos se desprende que esta
marca fue utilizada en el territorio pertinente, a saber, en Espafia, como marca
denominativa y, por tanto, en la forma en que fue registrada.

Por lo que respecta al alcance del uso hecho de la marca anterior, la OAMI admite
que el volumen de ventas realizadas bajo la marca anterior durante todo el periodo
pertinente no era elevado y que, ademds, las facturas presentadas dnicamente se
refieren a las ventas efectuadas a un solo cliente. No obstante, la OAMI considera
que el uso de la marca anterior es lo suficientemente importante para poder
calificarlo de efectivo.

— Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Como se desprende del noveno considerando del Reglamento n° 40/94, el legislador
ha considerado que sélo esta justificado proteger las marcas anteriores en la medida
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en que dichas marcas sean usadas efectivamente. De conformidad con ese
considerando, el articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 prevé que
el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de
los cinco anos anteriores a la publicacién de la solicitud de marca comunitaria
contra la que se presenta oposicién, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de
un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca estd protegida [sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha
Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. 11-5233, apartado 34].

En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comision,
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), la prueba del uso debe consistir en
indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior.
Por el contrario, no se exige que el oponente presente una declaracién escrita sobre
el volumen de negocios realizado por la explotacion de la marca anterior. En efecto,
el articulo 43, apartado 2, y el articulo 76 del Reglamento n° 40/94, asi como la regla
22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, permiten al oponente elegir los medios
de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido
objeto de un uso efectivo durante el periodo pertinente. Por consiguiente, debe
rechazarse la critica de la demandante sobre la falta de una declaracion jurada
relativa al volumen de negocios total efectuado por la venta de productos bajo la
marca anterior.

En la interpretacién del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el
hecho de que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso
efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste
en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningtin motivo
econdmico justificado que se derive de una funcién efectiva de la marca en el
mercado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003,
Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. 11-789, apartado 38].
Por el contrario, dicha disposicion no pretende evaluar el éxito comercial ni
controlar la estrategia econémica de una empresa ni menos aun reservar la
proteccién de las marcas tnicamente a las explotaciones comerciales cuantitativa-
mente importantes.
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Tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de
2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. 1-2439), relativa a la interpretacién del articulo 12,
apartado 1, 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), cuyo contenido normativo
corresponde, en esencia, al del articulo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, una
marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su funcién esencial,
que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para
los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado
para tales productos y servicios, excluyéndose usos de caracter simbélico cuyo tinico
objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (sentencia
Ansul, antes citada, apartado 43). A este respecto, la condicién relativa al uso
efectivo de la marca exige que ésta, tal como estid protegida en el territorio
pertinente, sea utilizada publicamente y hacia el exterior (sentencias antes citadas
Ansul, apartado 37, y Silk Cocoon, apartado 39).

La apreciaci6n del cardcter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad
de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la
explotacién comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados
en el sector econémico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en
beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza
de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado, la magnitud y la
frecuencia del uso de la marca (sentencia Ansul, antes citada, apartado 43).

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es
preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los
actos de uso, por una parte, y la duracién del periodo durante el cual tienen lugar los
actos de uso, asi como la frecuencia de estos actos, por otra.

Para poder examinar, en un caso concreto, el carcter efectivo del uso de una marca
anterior, debe llevarse a cabo una apreciacién global que tenga en cuenta todos los
factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciacién implica una cierta
interdependencia entre los factores que se toman en consideracién. Asf, un
reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse
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compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso
de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la
cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en
términos absolutos, sino que deben verse en relacién con otros factores pertinentes,
como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de produccién o de
comercializacion o el grado de diversificacion de la empresa que explota la marca,
asi como las caracteristicas de los productos o servicios en el mercado de que se
trata. Por todo ello, el Tribunal de Justicia ha precisado que no es necesario que el
uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para
ser calificado de efectivo (sentencia Ansul, antes citada, apartado 39).

A la luz de todo lo anterior, procede examinar si la OAMI ha considerado
acertadamente que los elementos de prueba presentados por la otra parte en el
procedimiento ante la OAMI demostraban un uso efectivo de la marca anterior.

Dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante se
publicé el 5 de enero de 1998, el periodo de cinco afos previsto en el articulo 43,
apartado 2, del Reglamento n® 40/94 comprende del 5 de enero de 1993 al 4 de enero
de 1998 (en lo sucesivo, «periodo pertinente»).

Tal como se desprende del articulo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, sélo
estan sometidas a las sanciones previstas en dicha disposicion aquellas marcas cuyo
uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afos.
Por tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una
parte del periodo pertinente para evitar dichas sanciones.

Las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI
demuestran que la marca ha sido objeto de actos de uso entre finales del mes de
mayo de 1996 y mediados del mes de mayo de 1997, es decir, durante un periodo de
once meses y medio.
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De las facturas también se desprende que los envios realizados estaban destinados a
un cliente en Espafa y que fueron facturados en pesetas. De ello resulta que los
productos estaban destinados al mercado espaiiol, que era el mercado pertinente,

En cuanto al volumen de los productos comercializados, su valor se elevaba a una
cantidad no superior a 4.800 euros, correspondiente a una venta de 293 productos,
denominados «cajas» en las facturas, de doce unidades cada uno, es decir,
3.516 unidades en total, siendo el precio sin IVA de cada pieza 227 pesetas
(1,36 euros). Pese a representar un volumen relativamente reducido, las facturas
presentadas permiten concluir que los productos mencionados en ellas fueron
comercializados de forma relativamente constante durante un periodo superior a
once meses, que no es ni particularmente breve ni particularmente préximo a la
publicacién de la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante.

Las ventas realizadas constituyen actos de uso que, desde un punto de vista objetivo,
pueden crear o conservar una salida comercial para los productos de que se trata y
cuyo volumen, en relacién con la duracién y la frecuencia del uso, no es tan reducido
como para llevar a la conclusién de que se trata de un uso meramente simbdlico,
minimo o ficticio con el tnico objetivo de mantener la proteccién del derecho a la
marca.

Lo mismo cabe afirmar del hecho de que las facturas se hayan dirigido a un solo
cliente. Basta que el uso de la marca sea publico y hacia el exterior y no inicamente
dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribucién
poseida o controlada por ésta. En el presente asunto, la demandante no ha alegado
que el destinatario de las facturas pertenezca a la otra parte en el procedimiento ante
la OAMI, ni tampoco ninguna circunstancia del caso de autos permite suponerlo.
Por tanto, no es necesario basarse en la alegacién de la OAMI, presentada en la vista,
en virtud de la cual el cliente es un importante suministrador de supermercados
espafioles.
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Por lo que respecta a la naturaleza del uso efectuado de la marca anterior, los
productos mencionados en las facturas se denominan «concentrado», término
seguido, en primer lugar, por una indicacién del sabor («kiwi», «menta»,
«granadina», «maracuyé», «lima» o «azul trop.») y, en segundo lugar, por la palabra
«vitafrut», entre comillas. Esta denominacion permite concluir que los productos de
que se trata son zumos de fruta concentrados o concentrados de zumo de frutas
diversas.

Ademis, de las etiquetas presentadas por la otra parte en el procedimiento se
desprende que se trata de zumos concentrados de diferentes frutas, destinados a los
consumidores finales, y no de concentrados de zumo destinados a los fabricantes de
zumos de frutas. Asi, en las etiquetas figura la indicacién «bebida concentrada para
diluir 1 + 3», que parece estar destinada al consumidor final.

Como ha indicado la demandante, las etiquetas no mencionan fecha alguna. Por
tanto, carece de pertinencia la cuestion de si normalmente las etiquetas mencionan
fechas, tesis defendida por la demandante y discutida por la OAMI. Por el contrario,
aunque las etiquetas por si solas no tengan valor probatorio, si pueden, no obstante,
corroborar las demés pruebas presentadas durante el procedimiento ante la OAMIL.

De ello se deduce que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
aportd la prueba de que se habia vendido, con su consentimiento, a un cliente
espafiol, durante el periodo comprendido entre mayo de 1996 y mayo de 1997,
alrededor de 300 cajas, de doce unidades cada una, de zumos concentrados de
diferentes frutas, equivalentes a un volumen de negocio de 4.800 euros,
aproximadamente. Pese a que el alcance del uso efectuado de la marca anterior
sea limitado y fuera preferible disponer de més pruebas relativas a la naturaleza del
uso durante el periodo pertinente, los hechos y pruebas presentados por la otra parte
en el procedimiento son suficientes para demostrar la existencia de un uso efectivo.
Por consiguiente, la OAMI considerd acertadamente, en la resolucién impugnada,
que la marca anterior habia sido objeto de un uso efectivo por lo que respecta a una
parte de los productos para los que habia sido registrada, a saber, para los zumos de
frutas.
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Por lo que respecta a la supuesta contradiccién entre la resolucién impugnada y la
resolucién de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI en el asunto R 578/2000-4
(HIPOVITON/HIPPOVIT), es preciso sefialar que esta tltima fue anulada por la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/
OAMI - Vetoquinol (HIPOVITON), (T-334/01, Rec. p. 11-2787).

A la luz de lo que antecede, la segunda parte del presente motivo carece de
fundamento, por lo debe desestimarse la pretensién principal, relativa a la anulacién
de la resoluciéon impugnada.

Dado que el primer motivo carece de fundamento, es preciso examinar la pretensién
subsidiaria por la que se solicita la anulacién parcial de la resolucién impugnada por
una supuesta vulneracién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94.

Sobre el motivo basado en la vulneracion del articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

La demandante alega que existe, como mdximo, una ligera similitud entre los
productos para los que se realizé un uso efectivo de la marca anterior, a saber, los
«concentrados de zumo», por un lado, y los productos denominados «bebidas a base
de hierbas y con vitaminas», previstos en la solicitud de marca, por otro.
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A este respecto, sostiene, en primer lugar, que existen diferencias respecto a la
naturaleza de estos productos, dado que, normalmente, los concentrados de zumo
se fabrican a base de frutas, mientras que los ingredientes bésicos de las «bebidas a
base de hierbas y con vitaminas» son el agua y, respectivamente, las hierbas y los
compuestos sintéticos. Ademds, segiin la demandante, la fabricacién de los distintos
tipos de productos requiere maquinas e instalaciones diferentes y un conocimiento
técnico especifico.

En segundo lugar, la demandante afirma que los productos de que se trata tienen un
destino diferente, puesto que los concentrados de zumo estan destinados a la
produccién de bebidas refrescantes, mientras que las bebidas a base de hierbas y con
vitaminas se consumen principalmente con fines dietéticos, cosméticos y/o médicos.

Las diferencias entre los productos controvertidos se traducen, segin la
demandante, en el hecho de que se destinan a compradores diferentes, a saber,
los fabricantes de zumo de frutas, en el caso de los concentrados de zumo, y a los
consumidores finales en el caso de bebidas a base de hierbas y con vitaminas. No
obstante, en la medida en que los concentrados de zumo son adquiridos también por
los consumidores finales, la demandante sostienc que los canales de distribucién de
estos productos, por un lado, y de las bebidas a base de hierbas y con vitaminas, por
otro, son diferentes. Asi, segin la demandante, los primeros se venden en los
supermercados, mientras que las segundas se venden normalmente en farmacias o
en establecimientos de alimentacién dietética. Aun cuando ambas categorias de
productos se comercializaran en el mismo establecimiento, estarfan situados en
secciones diferentes.

La OAMI considera que tanto los concentrados de zumo como los zumos de frutas,
por una parte, y las «bebidas a base de hierbas y con vitaminas», mencionadas en la
solicitud de marca, por otra parte, son productos similares.
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Apreciaciéon del Tribunal de Primera Instancia

En virtud del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando
oposicion del titular de una marca anterior, se denegara el registro de la marca
cuando exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que se
solicita el registro y aquellos para los que se registré una marca anterior y cuando el
grado de similitud entre las marcas controvertidas sea suficiente para poder
considerar que existe un riesgo de confusién entre ambas por parte del ptblico en el
territorio en que esté protegida la marca anterior. Por lo demis, con arreglo al
articulo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, debe entenderse
por «marca anterior» la marca registrada en un Estado miembro cuya fecha de
presentacion de la solicitud sea anterior a la de Ia solicitud de la marca comunitaria.

En el caso de autos, la demandante no critica las afirmaciones de la Sala de Recurso
por lo que respecta a la cuestion de si existe identidad o similitud entre, por una
parte, los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas»,
previstos en la solicitud de marca y, por otra, los productos por los que la marca
anterior fue objeto de un uso efectivo, a saber, los «zumos de frutas» (apartados 19 y
20 de la resolucién impugnada).

Como se desprende de la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los
productos o los servicios de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores
pertinentes que caracterizan la relacién entre los productos o servicios y, en
particular, su naturaleza, su destino, su utilizacién y su cardcter competidor o
complementario (sentencia del Tribunal de Justicia del 29 de septiembre de 1998,
Canon, C-39/97, Rec. p. 1-5507, apartado 23).

En el presente asunto, como se ha comprobado en el apartado 52 supra, la marca
anterior fue utilizada para zumos de frutas concentrados, y no para concentrados de
zumo de frutas, destinados a los fabricantes de zumo de frutas. Por consiguiente,
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debe descartarse el argumento de la demandante segun el cual los productos de que
se trata estan destinados a diferentes compradores, a saber, los fabricantes en el caso
de los concentrados de zumo y los consumidores finales en el caso de las bebidas a
base de hierbas y con vitaminas.

A continuacién, la Sala de Recurso expuso acertadamente que los productos
controvertidos tienen el mismo destino, a saber, calmar la sed, y que presentan en
gran medida un cardcter competidor. Por lo que respecta a la naturaleza y a la
utilizacién de dichos productos, se trata en ambos casos de bebidas no alcohélicas
consumidas frias, normalmente, cuya composicién es, ciertamente, diferente en la
mayoria de los casos. Ahora bien, la diferente composicién de estos productos no
puede menoscabar la afirmacién de que dichos productos son intercambiables, al
estar destinados a satisfacer una necesidad idéntica.

De ello se desprende que la Sala de Recurso no ha cometido ningin error de
apreciacion al considerar que los productos controvertidos son similares. Por
consiguiente, el presente motivo carece de fundamento y procede, por tanto,
desestimar también la pretension subsidiaria.

Costas

69. A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso sera condenada en
costas si asi lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los
motivos formulados por la parte demandante, procede imponerle las costas
soportadas por la OAMI, segtn lo solicitado por ésta.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la parte demandante.

Pirrung Meij Forwood

Pronunciada en audiencia ptblica en Luxemburgo, a 8 de julio de 2004.

El Secretario El Presidente

H. Jung J. Pirrung
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