KOUBI / OAMI — FLABESA (CONFORFLEX)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Cuarta)

de 18 de febrero de 2004 *

En el asunto T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, con domicilio en Marsella (Francia), representado por M°®
K. Manhaeve, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por las Sras. S. Laitinen y S. Pétrequin, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: francés.
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y en el que la parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia es:

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), con domicilio social en Madrid
(Espafia), representada por el Sr. I. Valdelomar, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Sala Cuarta
de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) (OAMI) de 16 de octubre de 2002 (asunto R 542/2001-4), relativa a
un procedimiento de oposicién entre el Sr. Koubi y Fabricas Lucia Antonio Betere,
SA (Flabesa),

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras,
Jueces,

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de
noviembre de 2003;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 13 de mayo de 1999, la demandante presenté una solicitud de registro de una
marca comunitaria ante la Oficina de Armonizaciéon 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 versiéon modificada.

La marca cuyo registro se solicitd consiste en el signo denominativo
CONFORFLEX.

Los productos y servicios para los que se solicité el registro de la marca pertenecen
a la clase 20 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su
versiéon revisada y modificada, y corresponden a la descripcion siguiente:
«muebles de cama».

La solicitud de registro de la marca comunitaria se publicé en el Boletin de marcas
comunitarias n° 93/99, de 22 de noviembre de 1999.
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El 21 de febrero de 2000, Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (en lo sucesivo,
«parte coadyuvante») formulé una oposicién con arreglo al articulo 42,
apartado 1, del Reglamento n° 40/94. El motivo invocado en apoyo de la
oposiciéon consistia en el riesgo de confusién a que se refiere el articulo 8,
apartado 1, letra b), del Reglamento n® 40/94 entre la marca solicitada y cuatro
marcas anteriores de las que es titular la parte coadyuvante.

En su resolucién de 23 de marzo de 2001, la Divisiéon de Oposicién considerd, en
primer lugar, que no se habia aportado ninguna prueba del uso efectivo de dos de
las cuatro marcas anteriores y, por consiguiente, Unicamente tomé en
consideracién las dos marcas siguientes:

— la marca figurativa que se reproduce a continuacion, registrada en Espafia
bajo el n® 1 951 681

ELEX

— la marca figurativa que se reproduce a continuacién, registrada en Espafia
bajo el n° 2 147 672
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Los productos para los que se registraron las marcas anteriores pertenecen a la
clase 20 del Arreglo de Niza y corresponden a la descripcion siguiente: «camas,
colchones, almohadas de lana, relleno de lana y espuma, crines de caballo y
materiales similares, colchones mixtos con muelles eldsticos, almohadas y
colchones de goma espuma, espuma y todo tipo de espumas de poliuretano,
cunas, sofas, colchones de paja con madera y muelles con armazén de hierro,
literas, mesillas de noche, cunas, muebles de camping y de playa, todo tipo de
muebles, incluidos muebles metilicos, muebles convertibles, escritorios, colchones
de muelles metilicos y tubulares, colchones neumadticos de uso no médico,
colchones y colchones con muelles para cama, marcos de cama (de madera);
articulos de cama excepto sibanas de cama; instalaciones de cama (no metilicas),
ruedas de camas, no metélicas, colchones con muelles para camas, camas de
hospital; camas hidrostiticas, de uso no médico, muebles, espejos, marcos,
productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, cafia, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 4mbar, nicar, espuma de mar,
suceddneos de todas estas materias o materias plasticas».

A continuacién, la Divisién de Oposicion desestimé la oposicion debido a que no
existia riesgo de confusién entre las marcas consideradas, al no ser similares.

El 18 de mayo de 2001, la parte coadyuvante presentd un recurso con arreglo al
articulo 59 del Reglamento n° 40/94, con objeto de que se anulara la resolucién de
la Division de Oposicion.

Mediante resoluciéon de 16 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «resolucién
impugnada»), notificada a la demandante el 7 de noviembre siguiente, la Sala
Cuarta de Recurso estimé el recurso y, en consecuencia, anulé la resolucion de la
Division de Oposicién y desestimé la solicitud de registro de la marca
comunitaria. La Sala de Recurso considerd, fundamentalmente, que los signos
controvertidos comparten la misma referencia a la flexibilidad y presentan claras
similitudes conceptuales, que no habian sido analizadas por la Divisién de
Oposicién. Por otro lado, la Sala de Recurso indicd, ademds, que si bien el
término «flex» puede ser evocador, la demandante no demostré6 que otras
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empresas lo utilizaran a menudo, en el mercado espafiol, para designar muebles de
cama. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta asimismo la identidad de los

productos controvertidos, la Sala de Recurso declaré la existencia de un riesgo de
confusién entre la marca solicitada y las marcas anteriores.

Procedimiento y pretensiones de las partes

Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia
el 13 de enero de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

La parte coadyuvante y la OAMI presentaron sus escritos de contestacion en la
Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia el 16 de abril y el 12 de mayo de
2003, respectivamente.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.
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La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Deniegue el registro de la marca solicitada.

— Decida a su favor sobre las costas.

Fundamentos de Derecho

La demandante invoca, en esencia, un tinico motivo, basado en la vulneracién del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94.
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Alegaciones de las partes

La demandante alega, con caricter preliminar y remitiéndose a la sentencia del
Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec.
p. 1-6191), que el riesgo de confusién por parte del pablico debe apreciarse
globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean
pertinentes y, en particular, la similitud fonética, grafica y conceptual de las
marcas controvertidas, asi como su caracter distintivo.

En primer lugar, sostiene que los signos de que se trata no son similares.

Desde el punto de vista gréfico, sefiala que las marcas anteriores estan compuestas
por uno o varios elementos figurativos y un elemento denominativo, mientras que
la marca solicitada es puramente denominativa, sin que, por otra parte, se haya
resaltado especificamente el término «flex».

Desde el punto de vista fonético, sostiene que el hecho de que la tinica silaba de las
marcas anteriores sea idéntica a la tercera silaba de la marca comunitaria
solicitada no es suficiente para considerar que las marcas controvertidas presentan
semejanzas fonéticas. Alega que, en general y como sefialé una Sala de Recurso en
un asunto en el que se oponian las marcas INCEL y LINZEL (Vertex
Pharmaceuticals Inc./Almirall-Prodesfarma SA, resolucién R 793/2001-2, de
16 de octubre de 2002), el consumidor presta mayor atencién al principio de la
marca que al final. Ademis, el signo denominativo reivindicado, pronunciado en
espafiol, resaltara la primera silaba, dado que el acento recae claramente en la
primera silaba, y no en las otras dos.
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Desde el punto de vista conceptual, considera que el concepto de las marcas
anteriores se basa tanto en el simbolo del cisne como en la evocacién del concepto
de flexibilidad, mientras que el concepto de la marca solicitada consiste en «situar
en perspectiva» los conceptos de confort y flexibilidad, si bien se resalta el
concepto de confort, evocado por la primera silaba de la marca.

En segundo lugar, la demandante sefiala que la Sala de Recurso tinicamente pudo
determinar Ia existencia de la similitud relativa al término «flex», comiin a las dos
marcas controvertidas y que la Sala de Recurso considera el elemento dominante
de las marcas anteriores. Aun cuando pudiera considerarse exacta esta tltima
afirmacién, la demandante alega que dicho elemento dominante debe ser
distintivo para poder influir en la apreciacién del riesgo de confusion. En efecto,
en virtud de la sentencia SABEL, antes citada, el riesgo de confusion es tanto mas
elevado cuanto mayor resulta ser el cardcter distintivo del signo.

Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. 1-3819), la demandante indica que para
apreciar el cardcter distintivo de una marca es preciso tomar en consideracion
todos los elementos pertinentes, en particular, las cualidades intrinsecas de la
marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento
descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada.

Pues bien, segiin la demandante, el término «flex» evoca clara y espontdneamente
el concepto o la cualidad de flexibilidad. Ademds, constituye la raiz de las
palabras espafiolas «flexibilidad» o «flexible» y representa, como tal, la expresion
mds breve que permite evocar dicha caracteristica.

La demandante alega que, puesto que la flexibilidad es una caracteristica esencial
de cualquier producto de cama, un gran ndmero de marcas comunitarias,
internacionales o simplemente espaiiolas, utilizan el término «flex» para designar
este tipo de productos.
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De este modo, considera que el término «flex», evocador de la caracteristica de
flexibilidad, es usual, en la medida en que aparece en numerosas marcas. La
demandante afirma que el caricter distintivo de las marcas anteriores no puede
residir en un elemento usual, aun cuando éste sea dominante. Subraya que no se
puede acreditar validamente la existencia de un riesgo de confusién entre dos
marcas cuando la similitud entre ambas se limita a la presencia de un elemento
comiin usual. Concluye que, puesto que la Sala de Recurso tnicamente pudo
determinar la existencia de una similitud entre las marcas por la presencia comiin
del signo denominativo «flex», término usual para designar productos de cama,
no existe ningdn riesgo de confusién entre las marcas anteriores y la marca
solicitada.

En tercer y tltimo lugar, la demandante, por una parte, sefiala que la resolucién
impugnada no rebate la afirmacién de la Divisién de Oposicién segun la cual la
parte coadyuvante no aporté ninguna prueba del renombre de las marcas
anteriores y, por otra parte, afirma que estas tltimas se cedieron a la sociedad
espafiola Flex Equipos De Descanso, SA, que es, por tanto, la titular actual de
dichas marcas.

La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en
consideracién la nueva documentacién presentada por la demandante ante él para
demostrar la falta de caricter distintivo del término «flex», en virtud de la
solucién por la que se opta en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY) (T-247/01, Rec. p. 1I-5301).
Por otra parte, aun suponiendo que el Tribunal de Primera Instancia pudiera tener
en cuenta dicha documentacién, ésta no basta para demostrar que, en la fecha de
presentacién de la solicitud de marca comunitaria, otras empresas relacionadas
con los muebles y, en particular, con los muebles de cama, utilizaban el término
«flex» en el mercado espafiol y que, por consiguiente, carecfa de todo cardcter
distintivo para los consumidores.

Asimismo, la OAMI afirma que la Sala de Recurso decidié acertadamente,
teniendo en cuenta la identidad de los productos de que se trata y la similitud de
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los signos controvertidos, que existe un riesgo de confusidn, que incluye el riesgo
de asociacidn, en el territorio en el que estdn protegidas las marcas anteriores, a
saber, Espafia.

Con cardcter preliminar, la parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que no tome en consideracién la documentacién adjunta a la demanda
que supuestamente demuestra la falta de caricter distintivo del término «flex»,
puesto que dicha documentacién se habia presentado por primera vez ante el
Tribunal de Primera Instancia, cuya funcién no consiste en reiniciar un
procedimiento de oposicién. Ademds, la parte coadyuvante afirma que el signo
denominativo «flex» es perfectamente distintivo por si mismo.

La parte coadyuvante defiende que los signos controvertidos deben considerarse
similares debido a la identidad total gréfica, fonética y conceptual de los dos
elementos denominativos, comunes a ambos y plenamente distintivos, a saber, los
términos «flex». En su opinidn, el riesgo de confusion se ve reforzado por la falta
de significado de los signos de que se trata y por el renombre que las marcas
anteriores tienen en Espafia, tal como se desprende de la documentacién adjunta
al escrito de contestacion de la parte coadyuvante.

Por ltimo, la mencién que el Reglamento n® 40/94 hace al riesgo de asociacién
con las marcas anteriores permite afirmar, segtin la parte coadyuvante, que puede
invocarse un riesgo de confusién cuando el piiblico no confunde necesariamente
dos marcas, sino tan sélo los elementos que las componen. De este modo, existe
un riesgo de asociacién cuando el publico percibe el elemento constitutivo comiin
a dos signos como una referencia al propietario de la marca mds antigua. La parte
coadyuvante considera que ¢l pablico estd inclinado a creer que el elemento
afladido al elemento constitutivo principal, comin a los dos signos controverti-
dos, persigue diferenciar un determinado producto de la linea de productos
identificados mediante este elemento principal y que todos los productos proceden
de la misma empresa. En su opinién, en el presente asunto se induce al piiblico a
percibir que CONFORFLEX constituye otra marca de la empresa que distribuye
los productos identificados por la marca FLEX.
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Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Observaciones preliminares

Tanto en su demanda como durante la vista, la demandante afirmé que la parte
coadyuvante ya no era titular de las marcas anteriores, que habfan sido cedidas a
otra sociedad espafiola. Aparte del hecho de que esta afirmacién no se ve apoyada
documentalmente y que no ha sido confirmada por la OAMI, a la que no se
notific6 una cesién de las marcas anteriores, debe sefialarse que la parte
coadyuvante se describe a si misma como titular de dichas marcas en su escrito de
contestacién y que su denominacién social figura expresamente en la resolucién
impugnada. En tales circunstancias y a la vista del tenor del articulo 134,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia,
debe considerarse a la sociedad Fabricas Lucfa Antonio Betere parte coadyuvante
en el presente procedimiento.

Sobre la pretensién de denegacion de registro de la marca solicitada

Mediante su segunda pretensién, la parte coadyuvante solicita en esencia al
Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI que deniegue el registro de
la marca solicitada.

A este respecto, debe recordarse que, conforme al articulo 63, apartado 6, del
Reglamento n° 40/94, la OAMI esti obligada a adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no
corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la
OAML. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos
de Derecho de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia. Por
lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensién de la parte
coadyuvante [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de
2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeldl OAMI (Giroform), T-331/99, Rec.
p. 11433, apartado 33, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI
(EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. I1-683, apartado 12].
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Sobre la pretensién de anulacién de la resolucién impugnada

Con arreglo al articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94,
mediando oposicién del titular de una marca anterior, se denegara 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
confusion por parte del pablico en el territorio en que esté protegida la marca
anterior; el riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacién con la marca
anterior» Ademds, en virtud del articulo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del
Reglamento n° 40/94, se entiende por marca anterior las marcas registradas en un
Estado miembro cuya fecha de presentacién de la solicitud sea anterior a la de la
solicitud de la marca comunitaria.

Es preciso subrayar que el riesgo de confusién en el piiblico, que condiciona la
aplicacién del articulo citado y que se define como el riesgo de que el piblico
pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas econdémicamente [sentencia del
Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec.
p. 1-5507, apartado 29; sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada,
apartado 17, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de
2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. 11-4359,
apartado 25], debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores
del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias antes citadas Canon,
apartado 163 Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 18, y Fifties, apartado 26).

Esta apreciacion global implica cierta interdependencia entre los factores tomados
en consideraciéon y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los
productos o los servicios designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los
productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado
de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias antes citadas Canon,
apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19, y Fiftics, apartado 27).
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Por otra parte, la percepcion de las marcas que tiene el consumidor de los
productos o servicios controvertidos desempefia un papel esencial en la
apreciacién global del riesgo de confusién. En el presente asunto, a la vista de
la naturaleza de los productos de que se trata, a saber, articulos de cama, que son
bienes de consumo habitual, y del hecho de que las marcas anteriores estén
registradas y protegidas en Espafia, el publico relevante con respecto al cual debe
analizarse el riesgo de confusién estd constituido por el consumidor medio de
dicho Estado miembro. Pues bien, el consumidor medio, que se supone que es un
consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se
detiene a examinar (sentencias antes citadas SABEL, apartado 23; Lloyd
Schuhfabrik Meyer, apartado 25, y Fifties, apartado 28). Ademads, debe tenerse
en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la
posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar
en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria y que su nivel de
atencién puede variar en funcién de la categoria de productos o servicios
contemplada (sentencias antes citadas Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 26, y
Fifties, apartado 28).

A la luz de estas consideraciones, procede comparar los productos de que se trata
] b}
por una parte, y los $1g21N0S COl’ltI’OVCl‘tldOS, por otra.

En primer lugar, por lo que respecta a la comparacién de los productos, debe
sefialarse que los productos cubiertos por la marca solicitada, a saber, los
«muebles de cama», de la clase 20, forman parte de la amplisima categoria de
productos cubiertos por las marcas anteriores y que forman parte de la misma
clase. Esta tltima familia de productos cubre todo tipo de muebles, incluidos los
articulos de cama.

Por consiguiente, es preciso concluir, tal como ha hecho la Sala de Recurso
(apartado 14 de la resolucién impugnada), que los productos cubiertos por la
marca solicitada y los cubiertos por las marcas anteriores son idénticos. Por otra
parte, conviene observar que la demandante no formula ningin argumento en la
demanda contra esta afirmacién de la Sala de Recurso.
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En segundo lugar, por lo que se refiere a la comparacién de los signos, se deduce
de la jurisprudencia que la apreciacién global del riesgo de confusiéon debe
basarse, respecto a la similitud grifica, fonética o conceptual de las marcas objeto
de litigio, en la impresién de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en
particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias antes citadas
SABEL, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25).

En la resolucion impugnada, la Sala de Recurso subrayé el cardcter preponderante
del elemento denominativo de las marcas anteriores (apartado 13) y considera que
los signos en conflicto presentan grandes similitudes conceptuales, que superan las
diferencias, grifica y fonética, mencionadas en la resolucién de la Divisién de
Oposicién (apartado 19).

A este respecto, cs preciso sefialar que el término «flex» resulta, en el caso de
autos, ¢l elemento dominante en la impresién general producida por las marcas
anteriores. Evidentemente, el componente denominativo, que es el elemento
identificador por excelencia para el piblico, domina sobre la parte figurativa,
irrelevante e incluso insignificante por lo que respecta a la marca registrada con el
n® 1 951 681. Por otra parte, conviene recordar que el consumidor medio s6lo
guarda en la memoria una imagen imperfecta de la marca, lo que refuerza la
importancia de los elementos especialmente visibles y faciles de retener, como el
término «flex» en ¢l presente caso, que constituye [a raiz de las palabras espaiiolas
«flexibilidad» y «flexible».

La comparacion entre el elemento denominativo dominante de la marca anterior y
la marca denominativa solicitada pone de manifiesto cierta similitud grafica entre
ellas (sentencia Fifties, antes citada, apartado 37). En efecto, la diferencia
provocada por la adicién del clemento denominativo «confor» en la marca
solicitada no tiene la suficiente importancia para descartar cualquier tipo de
similitud creada por la coincidencia de la parte esencial, a saber, el término «flex».
No obstante, la presencia de elementos figurativos en las marcas anteriores, si bien
son poco importantes, pone de manifiesto una diferencia entre los signos
controvertidos en el marco de la apreciacion grifica del conjunto de éstos.
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En cuanto a la comparacién fonética, a la vista de las consideraciones precedentes
relativas a la coincidencia entre el elemento dominante de las marcas anteriores y
la marca solicitada, los signos controvertidos presentan cierta similitud desde el
punto de vista fonético. No obstante, la adicién del término «confor» al de «flex»
en la marca solicitada revela, al apreciar en su conjunto los signos controvertidos,
una diferencia entre ellos.

Respecto a la comparacién conceptual, es preciso recordar que el elemento
denominativo comiin de los signos controvertidos, a saber, el término «flex»,
constituye la raiz de las palabras espafiolas «flexibilidad» y «flexible». De este
modo, dichos signos coinciden en su contenido semdntico, en el sentido de que
sugieren claramente a los consumidores espafioles el concepto de flexibilidad. La
adicién del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada dnicamente
completa y refuerza el concepto mencionado. En efecto, como acertadamente
subraya la OAMI, el elemento denominativo «confor» hace referencia,
evidentemente, al concepto de confort, que estd asociado al concepto de
flexibilidad en el 4mbito de los muebles de cama. Esta afirmacién permite
concluir que existe una gran similitud conceptual entre los signos de que se trata.

De todo ello resulta que los productos sefialados mediante los signos
controvertidos son idénticos y que estos altimos presentan una gran similitud
conceptual.

Llegados a este punto, es preciso sefalar que, en el marco del anélisis del riesgo de
confusién, la demandante y la parte coadyuvante hicieron referencia, en sus
escritos, a la cuestién de la importancia del cardcter distintivo de las marcas
anteriores al remitirse ambos a la sentencia SABEL, antes citada. Efectivamente,
de dicha sentencia, asi como de las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer y Canon,
antes citadas, se desprende que el caricter distintivo de la marca anterior,
independientemente de que se derive de las caracteristicas intrinsecas de esta
marca o de su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre
los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para
generar un riesgo de confusion (sentencias antes citadas Canon, apartados 18 y
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24, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 20). Por otra parte, el Tribunal de
Justicia establecié que, puesto que el riesgo de confusion es tanto mids elevado
cuanto mayor resulta ser el cardcter distintivo de la marca anterior (sentencia
SABEL, antes citada, apartado 24), las marcas que tienen un elevado caricter
distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado,
disfrutan de una mayor proteccién que las marcas cuyo cardcter distintivo es
menor (véanse las sentencias antes citadas Canon, apartado 18, y Lloyd
Schuhfabrik Meyer, apartado 20).

En el presente asunto, la demandante alega que la coexistencia en el mercado
espafiol de numerosas marcas nacionales y comunitarias, registradas para
productos de cama y que contienen el término «flex», demuestra que este Gltimo
es usual y, por tanto, no puede cumplir la funcién de origen comercial. Dado que
la similitud entre los signos controvertidos se limita a la presencia de un elemento
comtin usual, no puede existir un riesgo de confusién entre ambos signos. La parte
coadyuvante afirma, por su parte, que las marcas anteriores gozan de un gran
renombre en Espafia.

Para demostrar sus afirmaciones, la demandante presenta un conjunto de
documentos que prucban la existencia de registros espafioles o comunitarios
relativos a determinados articulos de cama y que conticnen el término «flex». No
obstante, no se discute que estos documentos han sido aportados por primera vez
ante el Tribunal de Primera Instancia y que, por tanto, no pueden ser objeto de
debate, sin que sca necesario examinar su valor probatorio [véanse, cn este
sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de
2003, Diaz/OAMI — Granjas Castellé (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. 11-4835,
apartado 46; ECOPY, antes citada, apartados 45 a 48, y de 5 de marzo de 2003,
Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. 1I-411,
apartado 62]. La misma solucién se impone respecto a los documentos
presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia por la parte
coadyuvante para demostrar el renombre de sus marcas en Espaiia. En tales
circunstancias, procede desestimar tanto las alegaciones de la demandante sobre el
cardcter usual del elemento denominativo comiin a los signos controvertidos
como las de la parte coadyuvante relativas al renombre de las marcas anteriores.
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Por tltimo, en sus alegaciones sobre el grado de distincién de las marcas
anteriores, la demandante, remitiéndose a la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
antes citada (apartados 22 y 23), también sostuvo que el término «flex» describe
una caracteristica esencial de todos los productos de cama, a saber, la flexibilidad,
y que, por consiguiente, no puede considerarse distintivo.

En respuesta a esta alegacion de la demandante, la Sala de Recurso indic6 que, si
bien el término «flex» puede ser ciertamente evocador, las marcas anteriores que
lo contienen fueron vilidamente registradas, en asociacion con una figura, por las
autoridades de un Estado miembro y que, por tanto, gozan de derechos exclusivos
oponibles a terceros (apartado 17 de la resolucién impugnada).

Salvo para reconocer el caricter evocador del término «flex», este argumento
carece de toda pertinencia. Tanto del articulo 8 del Reglamento n° 40/94 como de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, segin la cual la proteccién de una
marca «registrada» depende de la existencia de un riesgo de confusién (sentencia
Canon, antes citada, apartado 18), se desprende que el registro nacional previo
permite a su beneficiario presentar una oposicién, en su caso, a la solicitud de
registro de un signo capaz de generar un riesgo de confusion en el puablico pero no
tiene, por si mismo, influencia en la apreciacién de la existencia de tal riesgo. Por
lo demds, debe precisarse que el presente anilisis no pretende cuestionar el
registro nacional de las marcas anteriores, sino Gnicamente examinar si tienen un
caracter distintivo fuerte o débil.

Ciertamente, el término «flex» puede considerarse, en efecto, desde el punto de
vista del ptblico de que se trata, evocador de una caracteristica de los productos
controvertidos, a saber, la flexibilidad, por lo que las marcas anteriores no
presentan un caricter distintivo elevado, como admitié la OAMI en la vista.
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Sin embargo, la apreciacion errénea de la Sala de Recurso contenida en el
apartado 17 de la resolucién impugnada no posee ninguna incidencia sobre la
solucién del litigio, pues la declaracién de la existencia de un riesgo de confusién
continta estando perfectamente fundada [véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/fOAMI —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. 1I-43, apartado 36].

En efecto, procede considerar que, a la vista de la interdependencia de los factores
pertinentes para la apreciacién del riesgo de confusion, la identidad de los
productos designados asociada a la gran similitud conceptual de los signos
controvertidos basta para determinar, en el presente asunto, la existencia de tal
riesgo.

A este respecto, es importante subrayar que, en ¢l marco de la apreciacion global
del riesgo de confusidn, el hecho de que el consumidor medio sélo guarde en la
memoria una imagen imperfecta de la marca confiere una especial importancia al
elemento predominante de dicha marca. De este modo, el elemento denominativo
dominante «flex» de las marcas anteriores tiene una especial importancia en el
examen del conjunto de dichas marcas, dado que el consumidor que observa una
etiqueta de un producto de cama toma en consideracion y retiene el elemento
denominativo predominante del signo que le permite, en una adquisicién
posterior, repetir la experiencia (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes
citada, apartado 47).

Pues bien, puesto que el consumidor medio recordard, en especial, el elemento
denominativo predominante de la marca anterior, es decir, el término «flex»,
cuando encuentre productos de cama idénticos designados con la marca
CONFORFLEX, podré atribuir el mismo origen comercial a los productos en
cuestion. Aparte de que los signos controvertidos poseen exactamente el mismo
contenido semdntico, debe sciialarse, sobre todo, que el término «confor»,
aplicado a los muebles de cama, puede considerarse objetivamente descriptivo de
una caracteristica esencial de los productos de que se trata, en el caso de autos la
comodidad, y por consiguiente carece de caricter distintivo. En tales circunstan-
cias, la adicién del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada no
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permitird a los consumidores distinguir suficientemente los signos controvertidos.
Por tanto, aun cuando el consumidor medio pueda percibir ciertas diferencias
graficas o fonéticas entre los dos signos en conflicto, que, no obstante, estin
neutralizadas en gran medida por la gran similitud conceptual de dichos signos, el
riesgo de establecer un vinculo entre estos tltimos es muy real (véase, en este
sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 48).

Ademds, es muy posible que una empresa, activa en el mercado de productos de
cama, utilice marcas derivadas, es decir, signos que se derivan de una marca
principal y que comparten con ella un elemento dominante comn, para distinguir
sus diferentes lineas de produccién, a la vista, en particular, de la calidad de los
productos de que se trata. En estas circunstancias, puede concebirse, tal como
indica la OAMI en sus escritos, que el puablico destinatario considere que los
productos designados con los signos objeto de litigio pertenecen, en efecto, a dos
gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma
empresa (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 49).

De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso estimé acertadamente que existe
un riesgo de confusion entre la marca solicitada y las marcas anteriores en el
sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En
consecuencia, debe desestimarse el recurso.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte
que pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra
parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte
demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI y las de la
parte coadyuvante, seglin lo solicitado por éstas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA QUINTA)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Legal Tiili Vilaras

Pronunciada en audiencia piblica en Luxemburgo, a 18 de febrero de 2004.

El Secretario El Presidente

H. Jung H. Legal
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