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En la ciudad de Alicante, a tres de julio de dos mil diecisiete.

La Seccién Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres.
expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unidn Europea, ha visto los
autos de Juicio Ordinario niumero 974/15, sobre infraccion de marca de la Union Europea y
de marca espafiola, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Union Europea NUm. 2, de los

gue conoce en grado de apelacién en virtud del recurso entablado por la parte demandada,
BODEGAS WILLIAMS &amp; HUMBERT, S.A. (en lo sucesivo, W&amp;H), representada por



el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernandez, con la direccién del Letrado Don José Luis
Lopez Gutiérrez y; como apelada, la parte actora, CENTRAL HISUMER, S.L. (en lo sucesivo,
HISUMER), representada por la Procuradora Dofa Rafaela Donate Orts, con la direccién de
la Letrada Doina Diana Garrido Jiménez.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario nUmero 974/15 del Juzgado de Marcas de la
Unidn Europea NUm. 2 se dictdé Sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo
integramente la demanda interpuesta por Dofla Rafaela Donate Orts, Procuradora de los
Tribunales y de la mercantil CENTRAL HISUMER, S.L. contra la mercantil WILLIAMS &amp;
HUMBERT, S.A. por lo que, en consecuencia:

Declaro:

Que el derecho exclusivo y prioritario frente a la demandada de la actora sobre las marcas
mixtas espafiola n° 2922900 y de la Unién Europea n° 9223181 denominadas "THE
BOTANICALS" y "THE BOTANICALZS".

Que el uso en el mercado por parte de la demandada del signo BOTANIC para ginebra
supone una infraccion de los derechos de marca de la demandante.

Que el uso en el mercado por parte de la demandada del signo BOTANIC para ginebra
supone un perjuicio para la demandante que debe ser indemnizado.

Condeno a DIVARO, S.A. y URVISION, S.A:

Al cese y abstencion en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier uso de la
marca BOTANIC para los productos y servicios de la clase 33, en concreto, ginebra.

A la retirada del trafico econémico de todos los productos, embalajes, envoltorios, material
publicitario, etiquetas y demas documentos cualquiera que sea su uso o destino en los que
figure la marca BOTANIC o en los que se haya materializado la infraccion del derecho de
marca de la demandante, procediendo a su destruccion en caso de que el signo no pueda
ser eliminado de los productos.

A la imposicion de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600x) por cada dia en
que subsista la infraccion .

Al resarcimiento de los dafios y perjuicios en forma de los beneficios ilicitamente obtenidos
por la demandada con la comercializacion del producto infractor y que se liquiden en
ejecucion de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Cuarto de la presente
con el minimo del 1% de la cifra de negocio. Al pago de las costas.” La referida Sentencia
fue rectificada mediante Auto de fecha veintidds de febrero de dos mil diecisiete, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor : "Acuerdo: Estimar la peticion formulada por de aclara,
dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: Sustituir en el
Fundamento de Derecho Cuarto la referencia a los ejercicios 2012 y 2013 por los cinco afios
inmediatamente anteriores a la fecha de la sentencia. Sustituir en el fallo DIVARO, S.A. y
URVISION, S.A. por BODEGAS WILLIAMS &amp; HUMBERT S.A. "

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelacidon por la demandada
y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado del mismo a la adversa quien presenté el



escrito de oposicién. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este
Tribunal donde fue formado el Rollo nimero 191-U19/17, en el que se sefald la
deliberacion, votacion y fallo para el dia veintisiete de junio, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitacion de esta instancia, en el presente proceso, se han observado
las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique Garcia Chamon Cervera.
II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Pretensiones deducidas en la demanda y excepciones opuestas por la
demandada.

La demanda articulada por HISUMER parte de la titularidad de las siguientes marcas:

1.-) marca de la Unién Europea numero 9223181, denominativa, "THE BOTANICALS",
solicitada el dia 5 de julio de 2010 y concedida el dia 17 de diciembre de 2010, para
designar productos de las clases: 25 p rendas de vestir, calzado, articulos de sombreria; 32
cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos
de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; 33 bebidas alcohdlicas
(excepto de cervezas).

2.-) marca espafnola nimero 2922900, denominativa, "THE BOTANICAL'S", solicitada el dia
5 de abril de 2010 y concedida el dia 17 de septiembre de 2010, para designar productos de
la clase 33 bebidas alcohdlicas (excepto de cervezas);

y deduce una accion de violaciéon de sus marcas fundada en el riesgo de confusion y/o
asociacion previsto en los articulos 9.1.b del Reglamento de la Marca de la Uniéon Europea
(RMUE) en su redaccion anterior a la reforma operada en virtud del Reglamento (UE)
2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 y, 34.2.b de
la Ley de Marcas (LM) y, en ambos casos, en relacién con el articulo 41 LM , porque la
demandada W&amp;H comercializa en el mercado una botella de ginebra, tipo premium,
con los siguientes signos

a pesar de haber estimado la oposicion de la actora a la solicitud de su registro en la OEPM
(marca espafola niumero 2980727) mediante Sentencia firme de la Seccién Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, a pesar
de la oposicidon de la actora a la solicitud de su registro en la EUIPO (marca de la Unién
Europea nimero 11184819) estimada por la Cuarta Sala de Recurso mediante resolucion de
fecha 23 de febrero de 2015 (asunto R 594/2014-4) habiéndose desestimado el recurso
frente a la resolucion anterior mediante la Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de
fecha 4 de mayo de 2016 (asunto T-193/15 ) dictada en el curso del presente
procedimiento y, a pesar de haberle requerido para que cesara en su uso en el mes de abril
de 2012 y, en consecuencia, interesa:

1) la declaracion sobre: i) el derecho exclusivo y prioritario de las marcas de la actora para
la clase 33 frente a los signos utilizados por la demandada; ii) el uso del signo BOTANIC
para ginebra por las demandadas infringe los derechos de marca de la actora; iii) el uso del
signo BOTANIC por la demandada causa un perjuicio a la actora y debe ser indemnizada por
los dafios y perjuicios;

2) la condena de la demandada a i) la prohibicién y cesacion inmediata del uso del signo



BOTANIC para los productos y servicios de la clase 33, en concreto, ginebra y, cualquier
otro signo similar a éste; ii) la retirada del trafico econdmico y destruccion de todos los
productos, embalajes, envoltorios, material publicitario o demas documentos en los que
aparezca el signo BOTANIC o similar; iii) la indemnizacién de dafios y perjuicios que
concreta en el beneficio ilicito obtenido por la demandada en los Gltimos cinco afios o, al
menos, desde la fecha del requerimiento en el mes de abril de 2012 o, subsidiariamente, el
1% de la cifra de negocio obtenida con los productos infractores; iv) satisfacer una
indemnizacién coercitiva diaria por importe de 600.- x hasta que cese la violacién y; v)
pagar las costas.

La demandada, con caracter principal, articuld en su contestacion frente a la acciéon de
violacion deducida en la demanda las siguientes excepciones:

1) respecto de la marca de la Unidon Europea numero 9223181, i) la excepciéon de nulidad
parcial para distinguir cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol,
bebidas de frutas y zumos de frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas de la clase
32 y bebidas alcohdlicas, excepto la cerveza y la ginebra de la clase 33, por ser una marca
descriptiva (articulo 7.1.c RMUE: las marcas que estén compuestas exclusivamente por
signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de produccién
del producto o de la prestacién del servicio, u otras caracteristicas del producto o del
servicio) y ii) la excepcion de nulidad parcial por ser engafiosa y causar error para distinguir
ginebras de la clase 33 (articulo 7.1.g RMUE: las marcas que puedan inducir al publico a
error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del producto o
servicio).

2) respecto de la marca espafiola 2922900 opuso las excepciones de i) caducidad parcial
por falta de uso de todos los productos de la clase 33 excepto la ginebra en virtud de lo
previsto en los articulos 126 Ley de Patentes y 39.1 y 41.2 LM ); ii) las mismas excepciones
de nulidad parcial de los productos registrados que se han indicado respecto de la marca de
la Unién Europea numero 9223181 aunque fundamentado en las prohibiciones absolutas
previstas en los apartados c ) y g) del articulo 5.1 LM porque resulta descriptiva para la
ginebra y porque causa error para todas las bebidas alcohdlicas excepto la ginebra.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelacion.

La Sentencia de instancia desestimé las excepciones opuestas por la demandada y estimé
sustancialmente la demanda porque acogié todas sus peticiones salvo que las acciones de
cesacion y de remocion se extendieran frente al uso de un signo "similar" a BOTANIC por
parte de la demandada.

Frente a la misma se ha alzado la demandada quien alega:

i) las mismas excepciones opuestas en la instancia;

ii) impugnacién por la inaplicacién a las marcas de las actoras de la doctrina sobre las
marcas sugestivas;

iii) inexistencia de riesgo de confusién;
iv) diferencias aplicativas;

v) improcedencia de la acciéon indemnizatoria;



vi) improcedencia de la condena al pago de la multa coercitiva.

TERCERO.- En relacién con las excepciones opuestas en la contestacién, hemos de
destacar que en el acto de la audiencia previa el Letrado de la demandada realizé6 unas
manifestaciones confusas sobre la finalidad que pretendia con ellas llegando a afirmar que
solo buscaba destacar la naturaleza sugestiva de las marcas de la actora en el momento de
apreciar su valor distintivo y, no tanto neutralizar el ejercicio de la accidon de infraccion
deducida por la actora que es la verdadera finalidad de las excepciones.

Dejando a un lado la confusa alegacion sobre la finalidad real de las referidas excepciones,
entraremos a analizarlas a continuacién.

En primer lugar, respecto de la marca de la Unién Europea nimero 9223181 se oponen las
excepciones de nulidad parcial de la referida marca para distinguir cerveza, aguas minerales
y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas y otras
preparaciones para elaborar bebidas de la clase 32 y bebidas alcohdlicas, excepto la cerveza
y la ginebra de la clase 33, por ser una marca descriptiva segun el articulo 7.1.c RMUE y
para distinguir ginebras de la clase 33 por ser engafiosa y causar error segun el articulo
7.1.g RMUE.

Se rechaza las referidas excepciones porque el articulo 99.3 RMUE ( En /as acciones citadas
en el articulo 96, letras a) y c), la excepcion de caducidad o de nulidad de la marca
comunitaria, presentada por una via que no sea la de demanda de reconvencion, sera
admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria
podria ser desposeido de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podria ser
declarada nula por existir un derecho anterior del demandado ) permite oponer la excepcion
de nulidad frente a la accidon de violacion cuando estamos ante una causa de nulidad
relativa, no ante las causas de nulidad absoluta como son las invocadas por la apelante.

En segundo lugar, respecto de la marca espafiola 2922900 opuso la excepcién de
caducidad parcial por falta de uso de todos los productos de la clase 33 excepto la ginebra
en virtud de lo previsto en los articulos 126 Ley de Patentes y 39.1 y 41.2 LM ).

El articulo 41.2 LM sobre la excepcion de caducidad por falta de uso opuesta frente a la
accion de violacion declara: " Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco afios
registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio
de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el articulo
34, debera probar, si asi lo solicita el demandado por via de excepcion, que, en el curso de
los cinco anos anteriores a la fecha de presentacion de la demanda, la marca ha sido objeto
de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los
gue se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos
efectos, la marca se considerara registrada solamente para los productos o servicios para
los que haya sido realmente utilizada. "

De otro lado, el articulo 59.1 LM atribuye legitimacién activa para el ejercicio de la accidén
de caducidad por falta de uso a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, asi como por
cualquier persona fisica o juridica o por cualquier agrupaciéon constituida legalmente para la
representacion de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios,
comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un
interés legitimo.

En nuestro caso, teniendo en cuenta que todas las alegaciones del recurso se centran en



que el signo "BOTANIC" evoca de forma directa y exclusiva los aromatizantes de la ginebra
y que en el conjunto del signo utilizado por la demandada se hace referencia a un tipo de
ginebra (clase London Dry Gin), careceria de legitimacion activa W&amp;H para instar la
caducidad por falta de uso del resto de bebidas alcohdlicas de la clase 33 excepto la
ginebra. No resulta afectado por el hecho de que continle vigente la marca de la actora
para el resto de las bebidas alcohodlicas porque su Unico interés estribaria en declarar la
caducidad de la marca para ginebra y, en este caso, la caducidad no puede prosperar
porque es evidente el uso por la actora de la marca para esta clase de bebida alcohdlica.

En definitiva, carece W&amp;H de legitimacién activa para instar, aun por la via de
excepcion, la caducidad parcial de la marca espafiola 2922900 para todos los productos de
la clase 33 excepto la ginebra.

De otro lado, a estos efectos, hemos de traer a colacién la doctrina establecida en la
Sentencia del anterior Tribunal de Primera Instancia de 13 de febrero de 2007 (asunto
T-256/04 ): " 23 Segun la jurisprudencia, de las disposiciones antes citadas se desprende
que si una marca ha sido registrada para una categoria de productos o servicios
suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorias
susceptibles de ser consideradas de forma autonoma, la prueba del uso efectivo de la marca
para una parte de esos productos o servicios sélo implica la proteccién, en un procedimiento
de oposicion, de la subcategoria o subcategorias a las que pertenecen los productos o
servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha
sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que
no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoria de que se trate,
entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre
necesariamente toda esa categoria a los efectos de la oposicion (sentencia ALADIN, antes
citada, apartado 45).

24. En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como funcién evitar que queden
indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoria de productos, no
debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda proteccion
para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un
uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que
no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta
imposible, en la practica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para
todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por
consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios»
pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios analogos, sino
Unicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir
categorias o subcategorias coherentes (sentencia ALADIN, antes citada, apartado 46). "

Significa que el uso respecto de uno de los productos de la categoria de bebidas
alcohdlicas, en nuestro caso, ginebra, permite considerar que se usan también los productos
gue pertenecen a la misma subcategoria impidiendo con ello la caducidad por falta de uso.

La excepcion de nulidad parcial de la marca espafiola 2922900 fundamentada en las
causas de prohibicion absoluta previstas en los apartados ¢ ) y g) del articulo 5.1 LM en
relacion con el articulo 51.1.a LM porque, respectivamente, resulta descriptiva para la
ginebra y porque causa error para todas las bebidas alcohdlicas de la clase 33 excepto la
ginebra tampoco puede acogerse porque: i) no cabe aplicar analégicamente el articulo 126
LP a las marcas porque segun la Disposicién adicional primera LM , aplicable rationes
temporis , solo es posible tal aplicacion si es "compatible" con la naturaleza de las marcas vy,
en éstas se distinguen las causas de nulidad relativas y las absolutas, clasificacion que no



opera en el ambito de las patentes; ii) el articulo 41.2 LM solo permite oponer como
excepcion frente a la accion de violacidn la caducidad por falta de uso que ya hemos
rechazado; iii) como veremos mas adelante, las marcas de la actora no son descriptivas de
la ginebra porque el término botanico se emplea para identificar los elementos
aromatizantes de otras bebidas espirituosas distintas de la ginebra y otros productos de
naturaleza diferente como los productos cosméticos; iv) precisamente, por esa misma
razon, no inducen a error en el publico sobre la naturaleza de los productos porque el
relativo a botanico también es aplicable a otras bebidas espirituosas de la clase 33 como
también veremos mas adelante.

CUARTO.- Seguidamente, en el recurso se alega que la Sentencia de instancia ha omitido
cualquier referencia al escaso caracter distintivo de las marcas de la actora habida cuenta
de su naturaleza sugestiva o evocatoria de las marcas de HISUMER.

La Sala considera que el elemento relativo al mayor o menor caracter distintivo de las
marcas de la actora desde un punto de vista intrinseco en atencidon a su caracter sugestivo
es uno mas de los parametros a considerar dentro del examen conjunto de la accién de
violacion por riesgo de confusion ( articulos 9.1.b) RMUE y 34.2.b) LM ), por lo que el
examen de su mayor o menor distintividad no debe realizarse de forma aislada sino dentro
del juicio general sobre el riesgo de confusion.

Nuestra jurisprudencia ( STS 17 de abril de 2017 ) fija una serie de criterios o parametros
para realizar el juicio sobre el riesgo de confusion:

" 1.- El riesgo de confusion consiste en que el publico pueda creer que los productos o
servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o,
en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociacion no es una alternativa
a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio
comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusion ha sido compendiada
en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , y 151/2017, de 2
de marzo , en los siguientes términos:

»ii) "La determinacion concreta del riesgo de confusion debe efectuarse en consideracion a
la impresion 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"” [ Sentencia num. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las
SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de
1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala nums. 427/2008, de
28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de
julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de
junio ].

»jii) De este modo, "el riesgo de confusion debe ser investigado globalmente, teniendo en
cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes” [ Sentencia
777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTIJUE de 11 de noviembre de 1.997 (
C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22
de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala nums.
225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010,
72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. 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"” [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) 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" (STIUE de 29 de septiembre
de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»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
gue 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 atenciéon del consumidor
medio puede variar en funcion de la categoria de productos o servicios contemplada [STIUE
de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»Vvi) Pero, esta exigencia "de una visidon 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 relacion con las
circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden
en la percepcion del consumidor conformando la impresion comercial. Lo que se prohibe es
la desintegracion artificial, y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura
prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia num. 777/2010, de 9 de
diciembre )». "

En primer lugar, no existe ninguna duda de que el signo utilizado por W&amp;H se realiza
a titulo de marca sin que pueda oponerse ninguno de los limites establecidos en los articulos
37 LM y 12 RMUE. Buena prueba de ello es que W&amp;H ha intentado el registro de los
referidos signos, reproducidos mas arriba, como marcas tanto en la OEPM como en la
EUIPO.

En segundo lugar, hemos de determinar el publico pertinente, esto es, el sector del publico
destinatario de estos productos que puede padecer el riesgo de confusion: i) es un publico
gue tiene unas nociones basicas de inglés porque puede relacionar de modo facil los
términos "BOTANIC", "BOTANICALS" y "BOTANICAL'S" como afines y todos ellos con un
significado relacionado con lo botdnico o, de forma muy amplia, algo relacionado con el
reino vegetal; ii) el testigo-perito Don Juan , actual Director de la Federacion de
Industrias de la Alimentacién y Bebidas, propuesto por la ahora apelante, manifesté que el
publico consumidor de las llamadas ginebras "premium" o de gama alta se ha incrementado
muy significativamente en la actualidad por la moda del combinado "gin-tonic" con lo que
vino a dar a entender que no estamos ante un consumidor especializado sino ante un
consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual
rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en
la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

En tercer lugar, hemos de proceder a la comparaciéon de los signos en liza y, a estos
efectos, la Sala hace suyas las conclusiones a las que llega la Sentencia del Tribunal General
(Sala Quinta) de 4 de mayo de 2016 (asunto T-193/15 ) que examina la oposicién de las
marcas de la actora a la solicitud de registro de la marca de la demandada (marca de la UE



numero 11184819) siendo muy ilustrativo que la apelante haya destacado en su escrito de
contestacion que ese mismo signo que solicitaba registrar es el mismo con el que
comercializaba su ginebra en el mercado.

El hecho de que se trate de una Sentencia sobre el riesgo de confusion en el ambito de la
oposicion a la solicitud del registro de una marca no impide que puedan extenderse sus
conclusiones al ambito de la accién de infraccién por concurrir riesgo de confusién porque el
examen comparativo de los signos en liza es idéntico en los dos ambitos.

La referida Sentencia concluye: " 65. A la luz del conjunto de consideraciones anteriores,
procede hacer constar que los signos controvertidos son ligeramente similares visualmente
y presentan una similitud media en los planos fonético y conceptual.

66. Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la alegacion de la demandante segun la
cual los signos controvertidos son diferentes. "

En cuarto lugar, la identidad aplicativa es plena porque en ambos casos nos estamos
refiriendo a bebidas alcohdlicas, en particular, a bebidas espirituosas, ginebra, premium o
de gama alta, que se distribuye por los mismos canales, con un precio similar y cuya
fabricacién es realizada por Langley Distillery.

En quinto lugar, hemos de examinar como uno de los elementos a considerar dentro del
juicio sobre el riesgo de confusidn el caracter distintivo extrinseco e intrinseco de las marcas
de la actora porque a mayor distintividad de la marca de la actora, mayor es el riesgo de
confusion.

La distintividad desde el punto de vista extrinseco de las marcas de la actora no puede
descartarse porque a la vista de los documentos 7 a 41 de la demanda podemos concluir
gue las marcas de la actora se han posicionado como una mas de las existentes en el sector
premium o de gama alta del mercado.

La distintividad desde el punto de vista intrinseco significa que debe atenderse a la relacién
del signo de la marca de la actora con la naturaleza o con las caracteristicas o los elementos
del producto; en nuestro caso, si "THE BOTANICALS" o "THE BOTANICAL'S" evoca de alguna
manera a la ginebra o a alguno de sus componentes caracteristicos.

En nuestro caso, podemos observar con la documentacién aportada con la contestacién
gue el término "botanico" se emplea por las empresas o por las personas especializadas en
el sector para referirse a las sustancias (esencias de hierbas, flores o frutas) que confieren
un aroma determinado a una ginebra. De otro lado, en la documentaciéon aportada por la
actora en el acto de la audiencia previa podemos observar que el término "botanico" en el
sentido de sustancia aromatizante no es exclusivo de la ginebra sino que también se utiliza
en ese mismo sentido para otras bebidas alcohdlicos como el ron, whisky, ponche, incluso
para productos ajenos a las bebidas alcohdlicas como los productos cosméticos; también se
utiliza para referirse a las especias u otros productos que pueden afiadirse a la ginebra una
vez servida al consumidor.

De lo anterior podemos concluir que i) las marcas de la actora no son descriptivas porque
los "botanicos" no son exclusivos de la ginebra; ii) pueden evocar a los consumidores o
empresas especializados en el sector de la ginebra a las llamadas sustancias introducidas en
la ginebra que le confieren un aroma o sabor especiales; iii) al consumidor medio de
ginebras premium, no especializado en ese sector, no le evoca o sugiere el signo de las
marcas de la actora un elemento aromatizante exclusivo de la ginebra.



En sexto lugar, ya hemos dicho que en el juicio sobre el riesgo de confusion tiene
incidencia el llamado criterio de la interdependencia, esto es, la compensacién entre la
similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados de tal
manera que 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. En
nuestro caso, la casi identidad aplicativa puede compensar el hecho de que los signos son
ligeramente similares visualmente y presentan una similitud media en los planos fonético y
conceptual.

En conclusién, el consumidor medio de las ginebras de gama alta o premium que presta un
grado de atencion medio puede confundir las marcas de la actora para designar su ginebra
con los signos empleados por W&amp;H para designar la ginebra que comercializa en el
mercado creyendo que en ambos casos tienen idéntica procedencia empresarial o que existe
alguna asociacion entre ambas empresas.

Para agotar el resto de las alegaciones realizadas por la apelante relacionadas con esta

cuestion hemos de decir que la Sentencia nimero 248/16, de fecha 16 de septiembre de
2016 dictada en el Rollo de esta Seccion numero 312-C22/16 no se opone a las
conclusiones anteriores porque en esta Sentencia se destacaba como esencial la gran
diferencia existente entre los productos designados por las marcas contendientes.

Con lo dicho hasta ahora se ha dado respuesta también a las alegaciones tercera y cuarta
del recurso de apelacion.

QUINTO.- Seguidamente, abordamos la alegacidon relativa a la improcedencia de la
indemnizacion acordada en la Sentencia de instancia donde distingue varios submotivos: i)
ausencia de la prueba de dafios y perjuicios a la actora como presupuesto de la accidon
indemnizatoria; ii) improcedencia del criterio subsidiario relativo al 1% de la cifra de
negocio de los productos infractores; iii) impugnacion del periodo temporal indemnizable.

El primer submotivo no puede prosperar porque 1) en cuanto a la prueba del dafio, hemos
de estar, al margen de la doctrina ex re ipsa, a que el criterio del beneficio obtenido por el
infractor, elegido por HISUMER en virtud de la facultad conferida por el articulo 43.2 LM, no
esta fundado en el principio de la restitutio in integrum que pretende reparar el dafno
realmente producido sino que estd fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto
basado en la condictio por intromisidn donde el infractor invade la esfera juridica del
derecho de exclusiva ajeno por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido; 2) el dafio
se produce cuando los dos productos concurren en el mismo mercado y prueba de ello son
los documentos nimeros 63 a 72 de la demanda en los que los distribuidores de bebidas
publicitan los productos designados por ambas marcas lo que necesariamente perjudica a la
actora.

El segundo submotivo tampoco puede acogerse porque la actora puede en virtud del
principio dispositivo modular el criterio indemnizatorio que solicita al tribunal de tal manera
gue puede fijar como minimo la cuantia del 1% de la cifra de negocio de los productos
infractores sin que esta Seccién cuestione este concepto indemnizatorio a la vista del tenor
literal del articulo 43.5 LM " en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a
percibir en concepto de indemnizacion de dafios y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de
negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilicitamente marcados ", lo
gue no es incompatible con la Directiva 2004/48/CE, cuyo articulo 3.2 declara que las
medidas, procedimientos y recursos seran asimismo efectivos, proporcionados vy
disuasorios.



En relacidon con el tercer submotivo hemos de estimar que el dies a quo del periodo
indemnizable ha de fijarse en el dia del requerimiento previo al procedimiento judicial (abril
de 2012) como asi interesaba subsidiariamente la actora pero el término final de este plazo
llegara cuando cese la conducta infractora porque hasta entonces sigue la actora sufriendo
el dafio sin que ello suponga ninguna infraccidn del articulo 45.2 LM porque hemos iniciado
el plazo indemnizable dentro de los cinco afios anteriores a la presentacién de la demanda.

La ultima alegacién del recurso sobre la improcedencia de la fijacion de una multa
coercitiva por importe de 600.- x/dia en el Fallo de la Sentencia no puede tener favorable
acogida porque no tiene mas objeto que anticipar la cuantia para en el caso de que en fase
de ejecucién persista la conducta infractora.

SEXTO.- En la medida en que se ha acogido en parte una alegacién sobre el periodo
temporal indemnizable se ha producido una estimacién parcial del recurso, por lo que de
conformidad con lo previsto en el articulo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede
efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

SEPTIMO.- De conformidad con lo previsto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
Ley Organica del Poder Judicial se acuerda la devolucién del depdsito constituido por la
apelante al haberse estimado en parte el recurso.

VISTAS las disposiciones citadas y demas de general y pertinente aplicacién.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo
Espafiol.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con estimacion parcial del recurso de apelacion deducido contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Marcas de la Uniéon Europea numero 2, de fecha diecisiete de
enero de dos mil diecisiete, rectificada mediante Auto de fecha veintidés de febrero de dos
mil diecisiete, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y
REVOCAMOS la mencionada resolucién en el Unico particular relativo a que el periodo de la
condena al resarcimiento de la indemnizacion de dafios y perjuicios debe comprender desde
el mes de abril de 2012 hasta que cese la conducta infractora, manteniendo el resto de los
pronunciamientos de la Sentencia de instancia, sin efectuar expresa imposicién a ninguna
de las partes de las costas causadas en esta alzada y acordando la devolucion del depdsito
constituido para la interposicion del recurso.

Notifiquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de
procedencia los autos originales junto con los documentos aportados por la actora y dos
botellas aportadas por la demandada, de los que se servira acusar recibo, acompafiados de
certificacion literal de la presente resolucion a los oportunos efectos de ejecucion de lo
acordado, uniéndose otra al Rollo de apelacion.

La presente resolucidon no es firme y podra interponerse contra ella ante este tribunal
recurso de casacion al poder presentar su resolucion interés casacional y también,
conjuntamente, el recurso extraordinario por infracciéon procesal, en el plazo de veinte dias
a contar desde el dia siguiente al de su notificacion.

De dichos recursos conocera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposicion Final 163
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).



Al tiempo de la interposicion del recurso de casaci,c')n y/o del extraordinario por infraccion
procesal debera acreditarse la constitucion del DEPOSITO para recurrir por importe de 50 x
por cada recurso que se ingresara en la Cuenta de Consignaciones de esta Seccion Octava
abierta en Banesto y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Publico en el caso de que
legalmente proceda, sin cuya acreditacion no se tendra por interpuesto.

Asi, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelacion, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo dia ha sido leida y publicada la anterior resolucién por el
Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, halldndose la Sala celebrando Audiencia Publica. Doy fe.-



