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SUMARIO:

Nulidad de marcas. Riesgo de confusion. Pautas para el juicio sobre riesgo de confusién. El juicio de
riesgo de confusion debe ser invidividual respecto de cada una de las marcas de la demandada vy el juicio
de confusién entre la marca denominativa de la demandada y las marcas graficas de la demandante no
puede verse afectado por la similitud de la marca grafica de la demandada con las marcas gréaficas de la
demandante. El juicio de confusién corresponde al tribunal de instancia aunque puede ser revisado en
casacién cuando no respete las directrices fijadas por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Pautas jurisprudenciales para realizar el juicio
sobre riesgo de confusion: 1) es el riesgo de que el publico pueda creer que los productos identificados con
los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas; 2) su determinacion
debe hacerse atendiendo a la impresiéon de conjunto de los signos en el consumidor medio, normalmente
informado, atento y perspicaz, y al grado de similitud grafica, fonética y conceptual; 3) debe hacerse
globalmente (alcance de la visién en conjunto y elementos que la integran); en la valoracion global de tales
factores ha de buscarse un cierto nivel de compensacion, dada la interdependencia entre los mismos, y en
particular entre la similitud de las marcas y la semejanza 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. Se supone que el consumidor medio de la
categoria de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz. Pero, esta exigencia de una visién de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor
medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio
analitico y comparativo de los elementos integrantes, si bien, no cabe descomponer la unidad cuando la
estructura prevalezca sobre los componentes parciales; 5) han de confrontarse los signos tal y como estan
registrados, al margen de cémo hayan sido usados. En este caso, no hay riesgo de confusion con la marca
denominativa de la demandada (no hay similitud fonética ni gréfica y, aunque podria haberla conceptual,
seria muy débil).

PRECEPTOS:
Ley 17/2001 (Marcas), arts. 6.1 b) y 52.1.
PONENTE:

Don Ignacio Sancho Gargallo.

SENTENCIA
En Madrid, a 13 de septiembre de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casacion interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelacion
por la seccion 5.2 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos
ante el Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de Zaragoza. El recurso fue interpuesto por la entidad El Escocés Volante,
SL, representada por la procuradora Pilar Morellén Usén. Es parte recurrida Flora y la entidad Vinos Auténticos SL,
representadas por el procurador Juan Pedro Marcos Moreno.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Tramitacién en primera instancia
1. La procuradora Elena Ferrer Barcel6, en nombre y representacion de Flora , administradora Unica de la
entidad Vinos Auténticos SL, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de
Zaragoza, contra la entidad El Escocés Volante SL, para que se dictase sentencia:

«por la que se declare:

»PRIMERO: Que la parte actora tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la grafia

protegida en sus marcas espafiolas n® 2.851.003 (grafica) en clase 35 de Niza y n° 3.015.506 (grafica) en
clase 33 de Niza; asi como protegida en su marca comunitaria n® 10.991.107 (gréfica) en clase 33, 35 y 43 de Niza.

»SEGUNDO: Que las marcas espafiolas de la demandada El Escocés Volante SL n° 3.023.507
(denominativa) "El Pufio" en clase 33 de Niza y n°® 3.044.540 (gréafica)

en clase 33 de Niza, fueron solicitadas de mala fe.

»TERCERO: Que las marcas espafiolas de la demandada El Escocés Volante SL n° 3.023.507
(denominativa) "El Pufio" en clase 33 de Niza y n° 3.044.540 (grafica)
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en clase 33 de Niza, generan riesgo de confusién y asociacion con las registradas por la parte actora.
»Y, como consecuencia de lo anterior, que se condene a la demandada El Escocés Volante SL:

»1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones Primera, Segunda y Tercera; y, en consecuencia, a
cesar en el uso de la marca espafiola n° 3.023.507 (denominativa) "El Pufio" y marca espafiola n°® 3.044.540 (gréfica)

»2) A cancelar las inscripciones de marca espafiola n® 3.023.507 (denominativa) "El Pufio" y marca espafiola
n° 3.044.540 (gréfica)
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ante la OEPM.

»3) A retirar a su costa del trafico econémico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rétulos,

documentacién, y cualquier clase de publicidad, incluyendo la realizada en internet, en la que aparezca la
denominacién "El Pufio" y la grafica

»4) A publicar, a su costa, la parte dispositiva de la correspondiente sentencia condenatoria, en el periddico
regional "El Heraldo de Aragén".

»5) A las costas del procedimiento».

2. La procuradora Maria Pilar Morelldn Uson, en representacion de la entidad El Escocés Volante SL,
contest6é a la demanda y solicitaba la desestimacién total de la demanda, por no concurrir supuestos de nulidad
absoluta ni relativa en los registros de las marcas espafiolas n° 3.023.507 y n° 3.044.540 de El Escocés Volante SL.

3. La anterior representacién formuld reconvencion y suplicé al Juzgado dictase sentencia:

«1° Acuerde el sobreseimiento del procedimiento en los términos previstos en el art. 424 de la LEC ,
atendiendo al defecto en el modo de proponer la demanda, que impide determinar aspectos esenciales, como el

sujeto juridico que formula las pretensiones y las pretensiones de la parte actora, habiendo producido indefensién a
la parte demandada en el momento de contestar a la demanda.

»Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se decretase el sobreseimiento:
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»1° Desestime en su integridad la demanda de juicio ordinario interpuesta contra El Escocés Volante S.L.,
con imposicion de las costas a la parte actora.

»2° Estimando la reconvencién formulada por El Escocés Volante SL mediante el presente escrito, declare
la nulidad del registro de las siguientes marcas, por haber sido solicitadas de mala fe:

»- La marca espafiola n® 3.015.506 (grafica) registrada por D2 Flora , en la clase 33 de Niza.

»- La marca comunitaria n® 10.991.107 (gréfica), registrada por Vinos Auténticos SL clase 33 de Niza.

»Todo ello con los pronunciamientos previstos en la Ley de Marcas y en el Reglamento Comunitario de
Marcas».

4. La procuradora Elena Ferrer Barceld, en representacion de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL,
contest6 a la demanda reconvencional y pidi6 al Juzgado dictase sentencia:

«mediante la que desestime integramente la reconvencidn, con expresa imposicion de costas a la
demandada-reconviniente».

5. El Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de Zaragoza dicté sentencia con fecha 30 de junio de 2014 , con la
siguiente parte dispositiva:

«FALLO: Desestimar la demanda presentada por D2 Flora , representada por la Procuradora de los
Tribunales D2. Elena Ferrer Barcel6 y asistida por el Letrado D. Angel Diez Bajo, contra la mercantil EI Escocés
Volante SL, representada por la procuradora de los Tribunales D?. Maria Pilar Morellén Usén y asistida por el Letrado
D. Juan Ignacio Palacios Rubio, absolviendo al demandado de los pedimentos de la misma, con imposicion de las
costas a la parte demandante respecto a las costas causadas a su instancia.

Desestimar la demanda reconvencional presentada por la mercantil EI Escocés Volante SL representada
por la Procuradora de los Tribunales D2. Maria Pilar Morellén Usén y asistida por el Letrado D. Juan Ignacio Palacios
Rubio, contra D2. Flora , representada por la procuradora de los Tribunales D2. Elena Ferrer Barcel6 y asistida por
el Letrado D. Angel Diez Bajo, absolviendo de los pedimentos de la misma, con imposicion de las costas generadas
por la demandada reconvencional a El Escocés Volante SL»

Segundo. Tramitacidn en segunda instancia.

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por la representacion de Flora y la entidad
Vinos Auténticos SL.

2. La resolucién de este recurso correspondio a la seccion 5.2 de la Audiencia Provincial de Zaragoza,
mediante sentencia de 15 de diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«FALLO: Que estimando el recurso de apelacion formulado por los apelantes DNA. Flora y VINOS
AUTENTICOS S.L. contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2014, dictada por la lima. Sra. Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Mercantil Nimero 2 de Zaragoza en Juicio Ordinario N © 127/2013, debemos revocar la resolucion
recurrida en los siguientes extremos:

Declaramos que:

PRIMERO: Que la parte actora tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la grafia
protegida en sus marcas espafiolas n° 2.851.003 (gréafica) en clase 35 de Niza y n° 3.015.506 (grafica) en clase 33
de Niza.

SEGUNDO: Que las marcas espafolas de la demandada EL ESCOCES VOLANTE n° 3.023.507
(denominativa) "EL PUNQO" en clase 33 de Niza y n° 3.044.540 (grafica) en clase 33 de Niza, generan riesgo de
confusion y asociacion con las registradas por la parte actora.

Y como consecuencia de lo anterior, condenamos a la demandada EL ESCOCES VOLANTE S.L.:
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1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones Primera, Segunda; y, en consecuencia, a cesar en el uso
de la marca espafiola n° 3.023.507 (denominativa) "EL PUNO" y marca espafiola n° 3.044.540 (gréfica).

2) A cancelar las inscripciones de marca espafiola n° 3.023.507 (denominativa) "EL PUNO" y marca
espafiola n° 3.044.540 (grafica), ante la OEPM.

3) A retirar a su costa del trafico econémico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rétulos,
documentacién, y cualquier clase de incluyendo la realizada en Internet, en la que aparezca la denominacién "EL
PUNO" y la gréfica.

4) A publicar, a su costa, la parte dispositiva de la correspondiente sentencia condenatoria, en el periédico
regional "El Heraldo de Aragén".

5) A las costas de la demanda.

Confirmamos la resolucion recurrida en todos sus demas extremos.
No se hace especial declaracion sobre las costas del recurso».

Tercero. Interposiciéon y tramitacion del recurso de casacion

1. La procuradora M.2 Pilar Morellébn Usén, en representacion de la entidad El Escocés Volante SL, interpuso
recurso de casacion ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, seccién 5.2
El motivo del recurso de casacion fue:

«1°) Infraccién del art. 6.1, apartado b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relacion al art.
52.1 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial que lo interpreta».

2. Por diligencia de ordenacion de 26 de enero de 2015, la Audiencia Provincial de Zaragoza, seccion 5.2,
tuvo por interpuesto el recurso de casacién mencionado, y acordd remitir las actuaciones a la Sala Primera del
Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta dias.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad El Escocés
Volante, SL, representada por la procuradora Pilar Morellébn Usén; y como parte recurrida Flora y la entidad Vinos
Auténticos SL, representadas por el procurador Juan Pedro Marcos Moreno.

4. Esta sala dicté auto de fecha 11 de octubre de 2016 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casacién interpuesto por la representacion procesal de El Escocés Volante, S.L.
contra la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2014 dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Seccion
Quinta), en el rollo de apelacién n.° 326/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.° 127/2013 del Juzgado
de lo Mercantil n.° 2 de Zaragoza».

5. Dado traslado, la representacion procesal de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, presento escrito de
oposicion al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebracion de vista publica, se sefialé para votacion y fallo el dia
19 de julio de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resumen de antecedentes.

1. Para la resolucién del presente recurso debemos partir de la relacion de hechos relevantes acreditados
en la instancia.

Flora es titular de la marca espafiola grafica nim. 2.851.003, para servicios de la clase 35.2 (publicidad,
gestion de negocios comerciales, administracion comercial y trabajos de oficina). La marca fue solicitada el 20 de
octubre de 2008 y fue concedida el 16 de abril de 2009.
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Flora es también titular de la marca espafola grafica nim. 3.015.506, para productos de la clase 33.2
(bebidas alcohdlicas excepto cerveza). Esta marca fue solicitada el 31 de enero de 2012 y concedida el 26 de julio
de 2012.

El Escocés Volante, S.L. se habia opuesto a esta solicitud de marca, y su oposicidn fue desestimada por la
OEPM el 26 de julio de 2012.

Flora es administradora Unica de Vinos Auténticos, S.L. Esta sociedad es titular de la marca de la UE ndam.
10.991.107, para productos y servicios de las clases 33, 35 y 43 de Niza.

El signo grafico en que consisten estas tres marcas representa una mano que estruja un racimo de uva:

El Sr. Jorge y la Sra. Vanesa son titulares de una marca denominativa, "El Pufio", para productos y servicios
de las clases 32 y 34 de Niza, concedida por la Oficina de marcas del Reino Unido, el 27 de febrero de 2009.
El Sr. Jorge y la Sra. Vanesa constituyeron la sociedad El Escocés Volante el 19 de enero de 2009.

Entre los afios 2009 y 2010, el Sr. Jorge y la Sra. Vanesa idearon un signo grafico que acompafiara a su
signo denominativo "El Pufio" en el etiquetado de sus botellas de vino, que es el siguiente:

e e e e e e —— e—aa

Desde el afio 2010, El Escocés Volante, S.L. comercializaba vino con el signo gréafico que aparece en esta
etiqueta y con la denominacion «EIl Pufio». El 12 de marzo de 2012, la Sra. Flora comunico a El Escocés Volante,
S.L. que era titular de las marcas espafiolas 3.015.506 y 2.851.506.

A continuacion, El Escocés Volante, S.L. solicitd y obtuvo el registro de las marcas espafiolas nims.
3.023.507 y 3.044.540, para productos de la clase 33.2.

La marca 3.023.507 es denominativa, "El Pufio". Fue solicitada el 23 de marzo de 2012 y concedida el 20
de junio de 2012.
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La marca 3.044.540 es grafica. Fue solicitada el 13 de septiembre de 2012 y fue concedida el 15 de enero
de 2013. El signo gréfico es el siguiente:

2. Flora, en la demanda que dio inicio al presente procedimiento, sobre la base de sus tres marcas gréaficas,
ejercitdé una accién de nulidad de las marcas espafiolas nims. 3.023.507 y 3.044.540, titularidad de El Escocés
Volante, S.L. La nulidad se fundé primero en su solicitud de mala fe y, subsidiariamente, en que incurrian en la
prohibicién del art. 6.1.b) LM , porque respecto de las marcas de la demandante generaban riesgo de confusién.
Ademas de la nulidad de las marcas, la demanda pedia el cese en el uso de esos signos, la cancelacion de los
registros de marca, la retirada del trafico de los productos, muestras, anuncios, rétulos, documentacién y cualquier
publicidad que contuviera estos signos distintivos, asi como la publicacion de la parte dispositiva de la sentencia.

El Escocés Volante, S.L., ademéas de oponerse a la demanda, al negar que hubiera habido mala fe en la
solicitud de registro y que haya riesgo de confusion, interpuso una reconvencion en la que pedia la nulidad de las
dos marcas graficas de la demandante en que apoyaba su demanda: la marca espafiola nim. 3.015.506 y la marca
comunitaria nam. 10.991.107.

3. La sentencia de primera instancia desestimo la reconvencion y también la demanda.
La sentencia de primera instancia tan sélo fue recurrida en apelacion por la demandante. Por lo que la
cuestion suscitada con la reconvencién quedo resuelta en primera instancia.

4. La sentencia de apelacion confirma la de primera instancia en lo que se refiere a la desestimacion de la
nulidad de las marcas de la demandada basada en la consideracion de que su registro fue solicitado de mala fe.

Sin embargo, la Audiencia estima el recurso respecto de la nulidad basada en la concurrencia de riesgo de
confusion. Después de exponer los parametros que de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
establecido, a la vista de la doctrina del TJUE, sobre el riesgo de confusion, la Audiencia concluye que existe un
claro riesgo de confusion.

En atencion a lo que constituye el motivo de casacion, trascribimos los razonamientos concretos empleados
por la sentencia recurrida para concluir la existencia del riesgo de confusion:

»- Desde el registro por la actora de la marca grafica 3.015.506 para el grupo 33 el &mbito de dicha marca
coincide plenamente con el de los productos que comercializa la demandada. Incluso la marca grafica previa
2.851.003, cuyo ambito eran los servicios de distribucién, aunque limitados a bebidas alcohdlicas, concretamente
vino, era ya parcialmente coincidente.

»- El hecho de que la actora hasta la fecha solo haya hecho uso de dichos signos en el ambito de la
distribucion de bebidas, vinos producidos por terceros y con la marca de estos, no impide que mientras no trascurran
los plazos de caducidad de la marca, lo que aun no ha sucedido, pueda hacerlo. De hecho en prueba de
interrogatorio de parte, la actora manifesté que dada su relacién con un bodeguero, su suegro y su esposo, y tras la
distribucion de vinos de terceros, parecia un salto razonable y I6gico la comercializacion de vinos con marca propia,
si bien debian estudiarlo, se trataba de "un proceso".
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»- La semejanza entre ambos signos con arreglo a una vision de conjunto es alta, el propio demandado
reconocid este hecho en su escrito de oposicion a la concesion de la marca gréafica 3.015.506. incluso lo hizo en un
escrito con transcendencia juridica y pretendiendo obtener unos determinados efectos, la denegacion del registro
marcario, lo que nos sitda en el &mbito de los actos propios -una significacién y eficacia juridica contraria a la accion
ejercitada ( ... ), es decir, una eficacia juridica bastante para producir una situacién de derecho contraria a la
sostenida por quien lo realiza; y ello implica, como reiteran infinidad de sentencias (...) .

»-Se trata en definitiva de signos graficos con un alto parecido que se aplican a los mismos productos, venta
de vino en botellas, y que, por ello, son claramente susceptibles de confusién por mas que individualizando sus
caracteristicas presenten algunas diferencias, si bien subsiste la identidad en la imagen de conjunto.

»- No se comparten las conclusiones de la resoluciéon recurrida en orden a la falta de idoneidad del signo
para identificar al producto, falta de caracter distintivo, razonamiento al que inevitablemente conduce la exposicién
de la sentencia de la instancia, en cuanto las caracteristicas de la foto digitalizada de la actora y del dibujo de la
demanda, unido a la fuerza conceptual que de la marca denominativa "el pufio" emana, llevan a una sola conclusion,
el uso de las marcas, méxime si se realiza conjuntamente -denominacién e imagen-, registradas por la demandada
supone un claro riesgo de confusion entre los productos de una y otra parte, por lo que esté motivo de recurso ha
de ser estimado».

5. La sentencia de apelacion es recurrida en casacion por la demandada (El Escocés Volante, S.L.), que
mediante un Gnico motivo impugna los pronunciamientos que se basan en la apreciacién de la nulidad por riesgo de
confusion de la marca denominativa nim. 3.023.507.

Segundo. Recurso de casacion

1. Formulacion del motivo . El motivo se funda en la infraccién del art. 6.1.b) LM , en relacién con el art.
52.1 LM,y la doctrina jurisprudencial que los interpreta ( sentencias 93/2014, de 11 de marzo ; 355/2012, de 20 de
enero ; 119/2010, de 18 de marzo ; y 384/2008, de 21 de mayo ).

En el desarrollo del motivo se aclara que no se impugna la apreciacién de la existencia de riesgo de
confusion respecto de la marca gréafica de la demandada num. 3.044.540. Lo que impugna es la apreciacion del
riesgo de confusién en relacién con la marca denominativa num. 3.023.507.

La recurrente llama la atencién de que la Audiencia, al realizar el juicio de confusién entre las dos marcas
de la demandada, (la grafica nim. 3.044.540 y la denominativa nim. 3.023.507), y la marca grafica anterior de la
demandante, ha confrontado conjuntamente aquellas dos marcas de la demandada con la marca de la demandante,
en vez de confrontar primero la marca grafica de la demandada con la marca gréafica de la demandante, y luego la
marca denominativa de la demandada con la marca grafica de la demandante.

El recurso advierte lo anterior, porque si bien existe similitud entre la marca gréfica de la demandada vy la
marca grafica de la demandante, no se advierte ninguna similitud al confrontar la marca denominativa de la
demandante con la marca gréfica de la demandada.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuacion.

2. Estimacién del motivo . Tiene razén el recurrente en que si se pide la nulidad de las dos marcas de la
demandada, una gréafica (nim. 3.044.540) y otra denominativa (num. 3.023.507), porque generan riesgo de
confusion respecto de la marca grafica de la demandante, el juicio de confusion ha de realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las marcas cuestionadas de la demandada.

El recurrente no impugna el juicio de confusion en relaciéon con la marca grafica (nim. 3.044.540). Pero si
el juicio de confusidn respecto de la marca denominativa «EIl Pufio», en relacién con el cual la sentencia recurrida
habria infringido el art. 6.1.b) LM , al no adecuarse a los pardmetros fijados por la jurisprudencia.

Como veremos, en el juicio de confusion la ausencia de similitud entre los signos confrontados (la marca
denominativa de la demandada y las marcas gréficas de la demandante), no puede verse arrastrada o afectada por
la similitud de la marca gréfica de la demandada y las marcas graficas de la demandante.

3. Jurisprudencia sobre el juicio de confusion . Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia
95/2014, de 11 de marzo , que «la apreciacion del juicio de confusion es un juicio de valor que corresponde al
tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casacion en la medida en que no se haya acomodado a las
directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea en la
interpretacion de la normativa aplicable».
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Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por
esta sala sobre esta materia en los Ultimos afios, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la
propia sentencia recurrida. En sintesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la
cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusién consiste en el de que el publico pueda creer que los productos o servicios
identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa 0, en su caso, de empresas
vinculadas, dado que el riesgo de asociacién no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance
[...].

»ii) La determinacién concreta del riesgo de confusién debe efectuarse en consideracién a la impresién de
conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoria de productos, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud grafica, fonética y
conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusion debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los
factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en
el mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca
y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»iv) En la valoracién global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensacién, dada la
interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza 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 (...).

»V) A los efectos de esta apreciacion global, se supone que el consumidor medio de la categoria de
productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No
obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de
comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
Procede, igualmente, tomar en consideracion el hecho de que el nivel de atencién del consumidor medio puede
variar en funcion de la categoria de productos o servicios contemplada [...].

»Vi) Pero, esta exigencia de una visidn de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las
percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analitico y
comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en
relacién con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la
percepcion del consumidor conformando la impresiéon comercial. Lo que se prohibe es la desintegracion artificial; y
no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)».

No basta la mera mencion a estas pautas jurisprudenciales para que se entienda que han sido respetadas
por la sentencia de apelacién. Cabe que, a pesar de su mencidn, el juicio de confusidn haya conculcado gravemente
tales directrices, hasta el punto que permita apreciar una infraccion del art. 6.1.b) LM .

4. Por otra parte, también debemos advertir, para salir al paso de algunas alegaciones contenidas en el
desarrollo del recurso, que al realizar el juicio de confusién han de confrontarse los signos tal y como estan
registrados, al margen de cémo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin
perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que si puede influir en el juicio de confusion.

La marca denominativa de la demandada, «El Pufio», esta registrada para productos de la clase 33, en
concreto, vinos, licores y otras bebidas alcohdlicas, excepto cerveza.

En la demanda, cuando se pide la nulidad porque genera riesgo de confusion con las marcas de la
demandante, se citan tres marcas graficas: dos nacionales (nims. 2.851.003 y 3.015.506) y una de la UE (nam.
10.991.107). Pero la sentencia de apelacion que aprecia la nulidad de las marcas de la demandada por riesgo de
confusion, lo hace Unicamente respecto de las dos marcas espafiolas, tal y como deja constancia el fallo de la
sentencia. Es por ello que sélo tendremos en cuenta, al revisar la procedencia del juicio de confusion realizado por
la Audiencia, estas dos marcas espafiolas.

La marca espafiola nim. 2.851.003 esta registrada para servicios de la clase 35 (publicidad, gestién de
negocios comerciales, administracion comercial y trabajos de oficina) y la marca espafiola nim. 3.015.506 para
productos de la clase 33 (bebidas alcohdlicas excepto cerveza).

El signo grafico en que consisten estas marcas es el mismo, que la propia solicitante de la marca describe
COMO «una mano que estruja un racimo de uva». La imagen es la siguiente:
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Existe una clara semejanza entre los productos a los que se aplica la marca denominativa «El Pufio» del
demandado, que son de la clase 33 (vinos, licores y otras bebidas alcohdlicas, excepto la cerveza), y los productos
de la clase 33 (bebidas alcohdlicas excepto cerveza) para los que esta registra la marca espafiola 3.015.506.

Pero no existe tal similitud respecto de los servicios de la clase 35 (publicidad, gestién de negocios
comerciales, administracion comercial y trabajos de oficina) para los que esta registrada la marca espafola
2.851.003.

Por otra parte, los signos objeto de confrontacién son distintos, en cuanto que el del demandado es
meramente denominativo («El Pufio») y el de la demandada es grafico, que consiste en aquella imagen de una
mano que estruja un racimo de uva, sin que vaya acompafiado de ninguna denominacién. Esto es: en un caso esta
compuesto exclusivamente por un elemento denominativo y en otro también exclusivamente por un elemento
gréfico. La distinta naturaleza de estos elementos impide que pueda apreciarse similitud fonética y gréfica. La Unica
similitud que podria existir es conceptual, pero es muy débil, en atencion a la complejidad del mensaje conceptual
que transmite el grafico de la demandante, frente a la sencillez del significado del término «EIl Pufio».

Si llevamos a cabo una valoracién global, aunque exista semejanza entre los productos de la clase 33 para
los que estan registradas la marca denominativa de la demandada y la marca grafica de la demandante, la
escasisima similitud de los signos en que consisten una y otra marca, que se reduce a una débil conexion
conceptual, permiten advertir de forma muy evidente que no existe riesgo de confusion.

Por lo que debemos casar la sentencia recurrida respecto de la apreciacion del riesgo de confusion en
relacién con la marca de la demandada denominativa (nim. 3.023.507). En consecuencia, como tribunal de instancia
confirmamos la desestimacioén de la pretension de nulidad de esta marca denominativa (nam. 3.023.507).

Tercero. Costas.

1. Costas de la casacién . Estimado el recurso de casacién, no procede hacer expresa condena en costas,
de conformidad con el art. 398.1 LEC .

2. Costas de la apelacion . La estimacién del recurso de casacion ha supuesto una estimacion parcial del
recurso de apelacién formulado por la demandante, razén por la cual tampoco imponemos las costas de la segunda
instancia a ninguna de las partes ( art. 398.2 LEC).

3. Costas de la primera instancia . La estimacion parcial del recurso de casacién supone una estimacion
parcial de la demanda, por lo que tampoco procede hacer expresa condena en costas ( art. 394 LEC).

Se mantiene la condena en costas por la desestimacion de la reconvencién, que fueron impuestas en la
sentencia de primera instancia, y que al no haber sido objeto de apelacion, quedé firme en su dia.

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY,

por la autoridad que le confiere la Constitucion,

ESTA SALA HA DECIDIDO

1.°- Estimar el recurso de casacion interpuesto por El Escocés Volante, S.L. contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Zaragoza (seccion 5%) de 15 de diciembre de 2014 (rollo nim. 326/2014 ), sin hacer expresa
condena de las costas generadas por este recurso.

2.%- Estimar en parte el recurso de apelacion interpuesto por Flora y Vinos Auténticos, S.L. contra la
sentencia del Juzgado Mercantil nim. 2 de Zaragoza de 30 de junio de 2014 (juicio ordinario 127/2013), que
modificamos en parte y quedara redactada de acuerdo con el pronunciamiento siguiente.

3.%- Estimar en parte la demanda formulada por Flora contra El Escocés Volante, S.L., y en su consecuencia:
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i) Declarar nula la marca espafiola grafica nim. 3.044.540, por incurrir en la prohibicion relativa del art. 6.1.b)
LM, al generar riesgo de confusion con las marcas graficas de la demandante (nims. 2.851.003 y 3.015.506).

ii) Ordenar la cancelacion de la inscripcion en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de la marca ndm.
3.044.540.

iif) Condenar a El Escocés Volante, S.L. a cesar en el uso de la marca nim. 3.044.540; a retirar a su costa
del trafico econémico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rétulos, documentacion y cualquier
clase de publicidad, incluida la realizada en Internet, en la que aparezca la imagen en que consiste la marca nim.
3.044.540; y a publicar a su costa en El Heraldo de Aragon la parte dispositiva de esta sentencia relativa a esta
estimacion parcial de la demanda.

4.°- No hacer expresa condena de las costas generadas por el recurso de apelacién ni tampoco de las
causadas por la demanda. Librese a la mencionada Audiencia la certificacién correspondiente con devolucién de
los autos y rollo de apelacion remitidos.

Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Asi se acuerda y firma.
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