LAN AIRLINES / OAMI — AIR NOSTRUM (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 8 de febrero de 2011*

En el asunto T-194/09,

Lan Airlines, S.A., con domicilio social en Renca (Chile), representada por los
Sres. E. Armijo Chdavarriy A. Castin Pérez-G6mez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuiio, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterraneo, S.A., con domicilio social en

Manises (Valencia),

* Lengua de procedimiento: espafiol.
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que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Sala Cuarta de
Recurso de la OAMI de 19 de febrero de 2009 (asunto R 107/2008-4), relativa aun
procedimiento de oposicién entre Lan Airlines, S.A., y Air Nostrum, Lineas Aéreas
del Mediterraneo, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. I. Pelikinov4, Presidenta, y la Sra. K. Jiriméde (Ponente) y el
Sr. M. van der Woude, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal
el 13 de mayo de 2009;

habiendo considerado el escrito de contestacién presentado en la Secretaria del Tri-
bunal el 10 de septiembre de 2009;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaria del Tribunal el
30 de noviembre de 2009;

no habiendo solicitado las partes el sefialamiento de una vista dentro del plazo de un
mes a partir de la notificacion de la conclusién de la fase escrita y habiéndose decidido
en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al articulo 135 bis del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 14 de junio de 2005, Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterrédneo, S.A., present6
una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento
(CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunita-
ria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versiéon modificada [sustituido por el Reglamento
(CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
(DOL78, p.1)].

La marca cuyo registro se solicit6 es el signo denominativo LINEAS AEREAS DEL
MEDITERRANEO LAM.

Los servicios para los que se solicit6 el registro estdin comprendidos en la clase 39 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada,
clase correspondiente a la descripcion siguiente: « Transporte; embalaje y almacenaje
de mercancias; organizacion de viajes».
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La solicitud de marca comunitaria se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias
n° 47/2005, de 21 de noviembre de 2005.

El 20 de febrero de 2006, la demandante, Lan Airlines, S.A., formulé oposicion, con
arreglo al articulo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, articulo 41 del Regla-
mento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los servicios men-
cionados en el apartado 3 supra.

La oposicion se basaba en los siguientes derechos anteriores:

— Marca denominativa anterior LAN, objeto del registro comunitario n° 3350899,
con fecha de 17 de diciembre de 2004;

— Marca figurativa anterior, de color y objeto del registro comunitario n® 3694957,
con fecha de 4 de agosto de 2005, que se reproduce a continuacion:

LAN

Las marcas anteriores habian sido registradas para productos y servicios de las clases
35,39y 43, por lo que atarie a la marca denominativa, y de la clase 39, por lo que ata-
fie a la marca figurativa, correspondientes, respecto a cada una de estas marcas, a la
siguiente descripcién:

— Clase 35: «Publicidad; administracién de negocios»;
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— Clase 39: «Servicios de transporte de pasajeros, mercancias, documentos y valo-
res por cualquier medio; depésito, custodia, almacenamiento, bodegaje, empaque
y distribucién por cualquier medio de todo tipo de mercancias, documentos y
valores; servicios de informacidn referente a los viajes o transporte de mercancias
por intermediarios; servicios de courier»;

— Clase 43: «Prestacion de servicios de comida y bebidas; alojamiento temporal».

La oposicién se basé en todos los productos y servicios amparados por las marcas
anteriores.

El motivo en el que se basaba la oposicién era el contemplado en el articulo 8, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n° 207/2009].

El 30 de octubre de 2007, la Divisién de Oposicion desestim6 la oposicién al conside-
rar, en esencia, que no existia riesgo de confusién entre los signos en conflicto.

El 2 de enero de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo
a los articulos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, articulos 58 a 64 del
Reglamento n° 207/2009), contra la resolucidn de la Divisién de Oposicién.

Mediante resolucién de 19 de febrero de 2009 (en lo sucesivo, «resolucién impugna-
da»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimo el recurso. En dicha resolucién
declard, en esencia, que no existia riesgo de confusién entre los signos en conflicto
segun la percepcion del consumidor medio europeo que constituye el publico rele-
vante, puesto que, si bien los servicios contemplados eran idénticos, dichos servicios
considerados en su conjunto no eran similares.
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Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

La demandante alega un motivo dnico, basado en la infraccion del articulo 8, aparta-
do 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94. En esencia, sostiene que, segin la percepcion
del publico pertinente, a saber, el consumidor medio espafiol, existe un riesgo de con-
fusion entre las marcas en conflicto.

A tenor del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposi-
cién del titular de una marca anterior, se denegar4 el registro de la marca cuando, por
ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos

II - 170



17

18

19

LAN AIRLINES / OAMI — AIR NOSTRUM (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM)

o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusién por parte del pu-
blico en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusién
incluye el riesgo de asociacién con la marca anterior.

Segin reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusion el riesgo de que el
publico pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la
misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas econémicamente. Segin esta
misma jurisprudencia, el riesgo de confusion debe apreciarse globalmente, segtn la
percepcién que tenga el publico pertinente de los signos y de los productos o servicios
de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto
[sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. I1-2821, apartados 31
a 33, y la jurisprudencia alli citada].

Sobre el piiblico pertinente

En primer lugar, por lo que se refiere a la determinacion del territorio en el que debe
tenerse en cuenta la percepcién del publico pertinente, la demandante no comparte
la apreciacion de la Sala de Recurso, en el apartado 14 de la resolucién impugnada, de
que «sera la percepcion que tenga el publico de la Comunidad Europea la relevante en
el caso que nos ocupa». Segin la demandante, en el caso de autos, la Sala de Recurso
s6lo debia tener en cuenta la percepcion del pablico espaiiol. Afirma que, conforme
a la jurisprudencia, basta que exista un riesgo de confusién solamente en el territorio
espaiiol para que se deniegue el registro de la marca solicitada.

A este respecto, si bien es cierto que basta que exista un riesgo de confusién por parte
del consumidor de un tnico Estado miembro para que se deniegue una solicitud de
registro de marca comunitaria, debe no obstante sefialarse que dicha consideraciéon
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carece de incidencia en la cuestion de la determinacién del puablico pertinente. En
efecto, segun el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe apre-
ciarse el riesgo de confusion por parte del piblico en el territorio en que esté protegida
la marca anterior. Ahora bien, en la medida en que las marcas anteriores son marcas
comunitarias, la Sala de Recurso considerd justificadamente que procedia apreciar la
existencia de un riesgo de confusion segtin la percepcion de los consumidores en todo
el territorio de la Unién y no Gnicamente en el territorio espariol.

En segundo lugar, por lo que se refiere al nivel de atencién del publico pertinente, ha
de recordarse que, segtn la jurisprudencia, en el marco de la apreciaciéon global del
riesgo de confusion, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoria de
productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideracion el hecho de que el nivel de
atencion del consumidor medio puede variar en funcién de la categoria de productos
o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007,
Mundipharma/OAMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. 11-449, apar-
tado 42, y la jurisprudencia citada].

En el caso de autos, aunque la demandante acepta la apreciacion de la Sala de Recur-
s0, en los apartados 13 y 14 de la resolucién impugnada, de que el ptblico pertinente
estd formado por el consumidor medio normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz, la OAMI se opone, en cambio, a esta apreciacion al sostener que
el nivel de atencion del ptiblico pertinente es alto o, por lo menos, superior a la media.

A este respecto, debe observarse, como bien sefiala la demandante, que determinados
servicios cubiertos por las marcas enfrentadas, como los servicios de transporte de
la clase 39, son servicios dirigidos al publico en general en el caso de la compra de
billetes de transporte aéreo por Internet, que pueden costar s6lo unos cuantos euros
para determinados destinos y que, en tal caso, este factor y el de la fecha y la hora son
los que influyen en la decisién de compra, més que el de la compaiifa aérea. Por con-
siguiente, la alegacion de la OAMI de que el publico pertinente muestra un grado de
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atencion superior al de un consumidor medio a la hora de adquirir dichos servicios
debe desestimarse por infundado.

Por consiguiente, procede declarar, como ya hizo la Sala de Recurso en la resoluciéon
impugnada, que el publico pertinente es el consumidor medio europeo, que se consi-
dera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Sobre la comparacion de los servicios

En la medida en que los servicios comprendidos en la clase 39, cubiertos por las mar-
cas anterijores, incluyen los servicios amparados por la marca solicitada, la Sala de
Recurso declaré justificadamente, en los apartados 15 y 32 de la resolucién impugna-
da, que los servicios designados por las marcas enfrentadas eran idénticos, lo cual es
pacifico entre las partes.

Sobre la comparacion de los signos

Segtn la jurisprudencia, la apreciacién global del riesgo de confusién ha de basar-
se, por lo que se refiere a la similitud gréfica, fonética o conceptual de los signos en
conflicto, en la impresién de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en
particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepcion de las marcas que
tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una
importancia determinante en la apreciacion global de dicho riesgo. A este respecto,
el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferen-
tes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de

II - 173



26

27

28

SENTENCIA DE 8.2.2011 — ASUNTO T-194/09

12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y juris-
prudencia citada).

La apreciacién de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideracién
unicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra mar-
ca. Al contrario, tal comparacién debe llevarse a cabo examinando las marcas en
cuestion, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresién
de conjunto producida en la memoria del publico pertinente por una marca com-
puesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de
sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado 25 supra,
apartado 41, y la jurisprudencia citada). S6lo en el supuesto de que todos los restantes
componentes de la marca resulten insignificantes podra la apreciacién de la similitud
basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Jus-
ticia OAMI/Shaker, citada en el apartado 25 supra, apartado 42, y de 20 septiembre
de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilacion, apartado 42).
Tal podria ser el caso, en particular, si este componente domina por si solo la imagen
de esta marca que el publico pertinente guarda en la memoria, de modo que todos
los demdas componentes de la marca sean insignificantes dentro de la impresién de
conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).

Por otra parte, nada se opone a que se compruebe la existencia de una similitud grafi-
ca entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos
tipos de marcas tienen una configuracion grafica que puede producir una impresiéon
visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI — Star TV
(STARTV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 43, y la jurisprudencia citada].

En el caso de autos, consta que, mientras la marca denominativa anterior comprende
unicamente el elemento «LAN», y la marca figurativa anterior estd compuesta por el
elemento denominativo «LAN» escrito en letras maytsculas y seguido de una estrella
estilizada, la marca solicitada estd formada por los elementos denominativos «Lineas
Aéreas del Mediterrdneo» y «LAM».
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En primer lugar, tratindose de la presencia de un eventual elemento dominante o
insignificante en la marca solicitada, la demandante sostiene que la Sala de Recurso
omitid senalar que el elemento «LAM» es dominante en la impresién de conjunto
producida por la marca solicitada, dado que la expresion «Lineas Aéreas del Medi-
terraneo», cuyo significado entendera el consumidor espanol, es descriptiva de los
servicios de que se trata. La demandante considera, por lo tanto, que la Sala de Re-
curso, al comparar los signos en conflicto, sélo habia de tener en cuenta el elemento
dominante «LAM>» de la marca solicitada.

A este respecto, procede destacar que, aunque por lo general, el piblico no considera-
rd que un elemento descriptivo forme parte de una marca como elemento distintivo y
dominante en la impresién de conjunto que ésta produce, el débil cardcter distintivo
de un elemento de una marca no implica necesariamente, habida cuenta en particular
de su tamafio o de su posicion en el signo, que dicho elemento sea insignificante en la
impresion de conjunto que dicha marca produce.

En el caso de autos, como en particular indicé la Sala de Recurso en los apartados 22
y 27 de la resoluciéon impugnada, puede afirmarse que la expresion «Lineas Aéreas
del Mediterraneo», que el sector de lengua espanola del publico pertinente entendera
que se refiere a los servicios de transporte aéreo del Mediterraneo, constituye una
descripcion de una parte de los servicios de transporte designados por la marca soli-
citada, que es indicadora del lugar geografico en el que se prestan dichos servicios. No
obstante, contrariamente a lo que sostiene la demandante, esta afirmacién no puede
por si sola llevar a considerar que dicho elemento sea insignificante en la impresiéon
de conjunto producida por la marca solicitada y, por tanto, que el elemento denomi-
nativo «<LAM» sea el elemento dominante.

En efecto, en primer lugar, debe sefialarse que, como declard en esencia la Sala de Re-
curso en el apartado 23 de la resolucion impugnada, la expresion «Lineas Aéreas del
Mediterrdneo» puede llamar la atencién del conjunto de consumidores pertinentes,
sean o no de lengua espanola, por el hecho, por una parte, de que dicha expresién
tiene un tamano evidentemente mayor que el elemento «LAM» vy, por otra, de que
es inmediatamente perceptible debido a su posicion al principio del signo. A este
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respecto, a pesar de que la demandante sostiene que se desprende de la jurispruden-
cia que existen excepciones al principio de que la atencién del consumidor se vera
atraida por la parte inicial de una marca, esta alegacién debe desestimarse puesto
que la demandante no aporta ninguna prueba concreta que permita considerar que la
apreciacion de la Sala de Recurso sea en este caso errénea.

En segundo lugar, por lo que se refiere, en particular, a los consumidores de lengua
espanola que forman parte del pablico pertinente, ha de observarse que, como consi-
deré en esencia la Sala de Recurso en los apartados 22 y 27 de la resolucién impugna-
da, habida cuenta de que el consumidor espaiiol percibird el elemento «LAM» como
el acronimo de la expresién «Lineas Aéreas del Mediterrdaneo», es probable que se
acuerde de ésta. En efecto, por un lado, contrariamente a lo que sostiene la deman-
dante, dicho consumidor puede memorizar la expresion «Lineas Aéreas del Medi-
terraneo», en la medida en que dicha expresion permite comprender al consumidor
que el elemento «LAM» constituye la sigla formada a partir de las iniciales de las pa-
labras «Lineas», «Aéreas» y «Mediterraneo». Por otro, como indica la OAMI y con-
trariamente a lo que sostiene la demandante, dado que es frecuente que las marcas
que se refieren a servicios de transporte aéreo comporten elementos denominativos
descriptivos de dichos servicios y de los territorios desde los cuales o hacia los cuales
principalmente se ofrecen, como las marcas comunitarias American Airlines, AIR
FRANCE o LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA, dicho consumidor puede
comprender que la expresidn «Lineas Aéreas del Mediterrdneo» identifica el origen
comercial de los servicios de transporte que ofrece una compania aérea especifica.

Por consiguiente, procede declarar que la expresién «Lineas Aéreas del Mediterra-
neo» no puede considerarse insignificante en la impresién de conjunto producida por
la marca solicitada en el publico pertinente, sea éste o no de lengua espaiiola.

Las demads alegaciones formuladas por la demandante no invalidan esta apreciacion.
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En primer lugar, la alegacion de la demandante segtin la cual, de la sentencia del Tri-
bunal de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI — American Medical Systems (AMS
Advanced Medical Services) (T-425/03, Rec. p. 1I-4265, apartado 84) se desprende
que es probable que un consumidor se refiera a una marca inicamente mediante el
acrénimo, no puede modificar la apreciacion, formulada en el apartado 34 supra, de
que la expresion «Lineas Aéreas del Mediterrdneo» no es insignificante en la impre-
sién de conjunto producida por la marca solicitada. En efecto, en la sentencia AMS
Advanced Medical Services, antes citada (apartado 74), s6lo después de comprobar
que la sigla AMS ocupaba una posicién central y tenfa un tamafio mayor que el de los
demads elementos de la marca figurativa AMS Advanced Medical Services, el Tribunal
concluyé que dicha sigla era dominante en la impresién de conjunto producida por
dicha marca. Sin embargo, al no ser éste el caso en el presente asunto, tal como se
desprende del apartado 32 supra, la alegacién de la demandante a este respecto debe
desestimarse por infundada.

A continuacién, aunque la demandante alega que la Sala de Recurso omiti6 decla-
rar que la notoriedad de las marcas anteriores —dado que el elemento denominativo
«LAN» de éstas es similar al elemento denominativo «LAM» de la marca solicitada—
refuerza el cardcter distintivo de este tltimo dentro de esta marca, procede deses-
timar esta alegacion por infundada. En efecto, por una parte, la demandante no ha
proporcionado ninguna prueba al Tribunal que le permita apreciar la notoriedad de
las marcas anteriores. Por otra, aun suponiendo que las marcas anteriores gocen de
una cierta notoriedad y, por lo tanto, que la atencién del consumidor pertinente se
vea en particular atraida por el elemento «LAM» en la marca solicitada, ya que dicho
elemento y el elemento denominativo «LAN» en las marcas anteriores son muy simi-
lares, tal notoriedad de las marcas anteriores no tiene por efecto convertir la expre-
sion «Lineas Aéreas del Mediterrdneo» en insignificante en la impresién de conjunto
producida por la marca solicitada, habida cuenta de las circunstancias mencionadas
en los apartados 32 y 33 supra.

Por ultimo, procede desestimar por infundada la alegacién de la demandante de que
la Sala de Recurso rechazé injustificadamente examinar las resoluciones de la Oficina
Esparfiola de Patentes y Marcas que le habia proporcionado, en las que ésta deniega
las solicitudes de marcas que contienen la expresién «lineas aéreas de». En efecto, la
legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia unicamente a la luz
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del Reglamento n°® 40/94 [sentencia del Tribunal de 4 de noviembre de 2003, Diaz/
OAMI - Granjas Castell6 (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 37]. Ade-
mads, si los registros en su caso ya realizados en algunos Estados miembros constitu-
yen unicamente un elemento que, sin ser decisivo, puede ser tomado en considera-
cién para el registro de una marca comunitaria [véase la sentencia del Tribunal de
19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99,
Rec. p. II-2597, apartado 58, y jurisprudencia citada], lo mismo debera afirmarse de
las resoluciones de denegacién de registro de solicitudes de marcas dictadas por las
Oficinas nacionales. Por consiguiente, en el caso de autos, aunque las resoluciones de
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a las que la demandante se remite constitu-
yan elementos que, sin ser determinantes, sugieren que la expresion «Lineas Aéreas
del Mediterraneo» es poco distintiva, también es cierto que la Sala de Recurso no
cometi6 ningudn error al considerar, por las razones expuestas en los apartados 32y 33
supra, que dicho elemento no era insignificante en la impresién de conjunto produci-
da por la marca solicitada.

Habida cuenta de lo anterior, procede en consecuencia considerar que, contrariamen-
te a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso descart6 justificadamente, en
el apartado 33 de la resolucion impugnada, que el elemento «LAM» fuera dominante
en la marca solicitada y, por lo tanto, que, conforme a la jurisprudencia expuesta en
el apartado 26 supra, también tomo en consideracion la expresion «Lineas Aéreas del
Mediterraneo», que forma parte de dicha marca, a los efectos de comparar los signos
en conflicto.

En segundo lugar, por lo que se refiere a eventuales similitudes o diferencias entre
los signos enfrentados, procede primero observar, en el plano grafico y fonético, que
la demandante acepta la apreciacion de la Sala de Recurso en el apartado 26 de la
resolucién impugnada de que el término «LAM» situado al final de la marca solici-
tada y el término «LAN» en las marcas anteriores son similares. No obstante, como
asimismo sefial6 acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 26 de la Resolu-
cién impugnada y, contrariamente a la afirmacién de la demandante de que debe
unicamente tomarse en consideracién el elemento «LAM» en la marca solicitada a
los efectos de comparar las marcas enfrentadas, las semejanzas existentes entre el
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elemento denominativo «<LAM» en la marca solicitada y el elemento denominativo
«LAN» en las marcas anteriores quedan neutralizadas por el hecho de que dichas
marcas, apreciadas globalmente, difieren desde un punto de vista tanto grafico como
fonético. En efecto, mientras las marcas anteriores estin formadas por un solo ele-
mento denominativo compuesto por tres letras, a saber «LAN», y la marca anterior
figurativa comprende ademas una estrella estilizada, la marca solicitada esta formada
por los elementos denominativos «Lineas Aéreas del Mediterraneo» y «LAM» que
comprenden en total treinta letras, de modo que, como debidamente sefial6 la Sala
de Recurso en el apartado 25 de la resolucién impugnada, las marcas en conflicto,
apreciadas en su conjunto, son diferentes no sélo «en nimero de vocablos, estructura
y longitud» sino también por su sonoridad. Por consiguiente, procede desestimar la
alegacion de la demandante de que los signos en liza son similares en sus aspectos
grafico y fonético.

A nivel conceptual, la demandante sostiene en esencia que, en la medida en que, por
una parte, el elemento dominante en la marca solicitada, a saber, el elemento denomi-
nativo «LAM>» vy, por otra, el inico elemento denominativo en las marcas anteriores,
a saber, el elemento «LAN», no poseen ningtn significado, las marcas controvertidas
no presentan diferencias conceptuales.

A este respecto, procede sefalar, como ya hizo la Sala de Recurso en el apartado 28 de
la resolucion impugnada, que el consumidor de lengua espaiola que forma parte del
publico pertinente entenderd que el elemento «Lineas Aéreas del Mediterraneo» que
figura en la marca solicitada se refiere a los servicios de transporte aéreo en el Medi-
terraneo y establecera un vinculo entre dicho elemento y el elemento denominativo
«LAM>» que constituye su sigla.

En consecuencia, contrariamente a lo que afirma la demandante, debe declararse que,
como indico6 la Sala de Recurso en el apartado 30 de la resolucién impugnada, mien-
tras que, para el sector del publico pertinente que ni siquiera tiene un conocimiento
minimo de espaiiol, no existe ninguna diferencia o similitud conceptual entre las mar-
cas en conflicto, el sector del publico pertinente que tenga un conocimiento incluso
minimo de espaiiol percibird una diferencia entre, por una parte, la marca solicitada,
que dicho publico entenderd que se refiere a los servicios de transporte aéreo del
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Mediterréneo vy, por otra, las marcas anteriores, respecto a las cuales no se desprende,
de los documentos que constan en los autos presentados ante el Tribunal, que dicho
publico les vaya a atribuir un significado especifico o, en cualquier caso, que presente
similitudes con el de la marca solicitada.

A la vista del conjunto de consideraciones que anteceden, procede por consiguiente
declarar, como asi consideré en esencia la Sala de Recurso en los apartados 30 y 31
de la resolucién impugnada, que los signos en conflicto, apreciados en conjunto, son
diferentes, habida cuenta, en primer lugar, de sus diferencias graficas y fonéticas y, en
segundo lugar, bien sea de su diferencia conceptual por lo que respecta al sector del
publico pertinente de lengua espanola, o bien de su falta de significado para el sector
del pablico pertinente que no sea hispanohablante.

Sobre el riesgo de confusion

La Sala de Recurso considerd en esencia, en el apartado 32 de la resolucién impug-
nada que, incluso aunque los servicios amparados por las marcas enfrentadas fueran
idénticos, la inexistencia de similitud entre dichas marcas excluia la existencia de un
riesgo de confusidn.

La demandante sostiene, en cambio, que existe un riesgo de confusion entre la marca
solicitada y las marcas anteriores ya que, por un lado, son similares en los aspectos
gréfico y fonético y no poseen ningun significado y, por otro, los servicios amparados
por dichas marcas son idénticos.

A este respecto, debe senalarse que, habida cuenta de la inexistencia de similitud
entre los signos de que se trata (véase el apartado 44 supra), la Sala de Recurso tuvo
razon al considerar en esencia, en el apartado 32 de la resolucién impugnada, que,
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pese a la identidad de los servicios designados, no existia riesgo de confusién directa
entre la marca solicitada y las marcas anteriores por parte del publico pertinente. En
efecto, en el marco de la apreciacion global del riesgo de confusion, la inexistencia de
similitud entre los signos no puede compensarse con el hecho de que los servicios de-
signados sean idénticos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de fe-
brero de 2009, Lee/DE/OAMI — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del
SOLE), T-265/06, no publicada en la Recopilacién, apartado 56].

Esta conclusion no se ve cuestionada por la alegacién de la demandante de que la
Sala de Recurso no examind la notoriedad de las marcas anteriores. En efecto, segiin
la jurisprudencia, la notoriedad de una marca es un elemento que debe tenerse en
cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los ser-
vicios es suficiente para producir un riesgo de confusion [sentencia del Tribunal de
12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01,
Rec. p. 1I-5275, apartado 65; véase la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de
2009, Parfums Christian Dior/OAMI — Consolidated Artists (MANGO adorably),
T-308/08, no publicada en la Recopilacién, apartado 53, y la jurisprudencia citada].
Por consiguiente, la notoriedad de una marca anterior debe tenerse en cuenta a efec-
tos de la apreciacion del riesgo de confusién, una vez acreditada la similitud entre
las marcas, y no para determinar esta similitud (véase, en este sentido, la sentencia
MANGO adorably, antes citada, apartado 54). En el caso de autos, en la medida en
que se ha establecido, en el apartado 44 supra, la inexistencia de similitud entre los
signos enfrentados, la Sala de Recurso no incurrid en error al no examinar la eventual
notoriedad de las marcas anteriores. La alegacién que la demandante formula a este
respecto debe por consiguiente desestimarse por infundada.

A la luz de todo lo anterior, procede por lo tanto afirmar, como hizo la Sala de Recur-
0, que no existe riesgo de confusion entre los signos en conflicto.

En consecuencia, el inico motivo invocado por la demandante ha de rechazarse por
infundado y debe desestimarse el recurso.

II - 181



51

SENTENCIA DE 8.2.2011 — ASUNTO T-194/09

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Lan Airlines, S.A.

Pelikdnova Jirimae Van der Woude

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 8 de febrero de 2011.

Firmas
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