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1 Introduccion

Este capitulo presenta una introduccion y visidon general sobre los conceptos de (i)
doble identidad y de (ii) riesgo de confusion aplicables a situaciones de conflicto entre
marcas en procedimientos de oposicion en virtud del articulo 8, apartado 1, del RMUE.

Los apartados siguientes establecen la naturaleza de dichos conceptos y su
fundamento juridico a tenor de la legislacién pertinente y la interpretacion del Tribunal
de Justicia de la Unién Europea (el «Tribunal»)(#4).

Los conceptos juridicos de doble identidad y riesgo de confusién se utilizan a fin de
proteger las marcas y, al mismo tiempo, para definir su ambito de proteccion. Es,
por tanto, importante tener en consideracion qué aspectos o funciones de las marcas
merecen proteccion. Las marcas tienen varias funciones. La principal es actuar como
«indicadores de origen»de la procedencia comercial de productos o servicios. Esta es
su «funcién esencial». En el asunto Canon, citado a continuacién, el Tribunal sostuvo
que:

«[...]la funcién esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al
usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se
designa, permitiéndole distinguir sin confusién posible dicho producto o servicio de los
que tienen otra procedencia, (énfasis afadido)».

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

Se ha insistido con frecuencia en la funcion esencial de las marcas como indicadores
de origen, la cual se ha convertido en un precepto de la legislacién de la Union
Europea en materia de marcas (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377,
§ 30; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Aunque indicar el origen es la funcién esencial de las marcas, no es la unica. De
hecho, el término «funcion esencial» implica otras funciones. El Tribunal ha aludido a
otras funciones de las marcas en varias ocasiones (16/11/2004, C-245/02, Budweiser,
EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21) pero que se
trataron directamente en la asunto L’Oréal, segun el que, entre las funciones de la
marca, figuran:

«[...]Jno solo la funcién esencial de la marca, consistente en garantizar a los
consumidores la procedencia del producto o del servicio [...], sino también sus
demas funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad
de ese producto o de ese servicio, o las de comunicacidn, inversién o publicidad
(énfasis anadido)».

(18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, C-236/08 —
C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

44 E| Tribunal ha interpretado con frecuencia los articulos 4 y 5 de la Directiva 2008/95/EC del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas que a efectos interpretativos son comparables con los articulos 8 y 9 del RMUE.
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Al analizar los conceptos de doble identidad y riesgo de confusién, este capitulo
aborda varios temas que se explican exhaustivamente en los capitulos siguientes de
las Directrices. Se ha afiadido, en el anexo, un resumen de los asuntos clave del
Tribunal que tratan los principios y conceptos fundamentales del riesgo de confusion.

2 Articulo 8, apartado 1, del RMUE

Elarticulo 8 del RMUE permite al titular de una marca anterior oponerse al registro de
solicitudes de MUE posteriores en varias situaciones. El presente capitulo se centrara
en la interpretacion de la doble identidad y el riesgo de confusion dentro del significado
del articulo 8, apartado 1, del RMUE.

La oposicién a tenor del articulo 8, apartado 1, del RMUE podra basarse en la
existencia de registros o solicitudes anteriores (articulo 8, apartado 2, letras a) y b), del
RMUE) y de marcas anteriores que sean notoriamente conocidas (articulo 8, apartado
2, letra c), del RMUE) (*%).

2.1 Articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad

Elarticulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE regula las oposiciones basadas en la
identidad. Establece que, mediando oposicion del titular de una marca anterior, en el
sentido del articulo 8, apartado 2, del RMUE, se denegara el registro de una MUE:
«[...Jcuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los
que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté
protegida la marca anterior».

El tenor del articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE exige claramente que exista
identidad tanto entre los signos controvertidos como los productos o servicios
considerados. Esta situacion se conoce como «doble identidad». La existencia de
doble identidad debera constarse juridicamente mediante una comparacion directa
de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate (). Si se
constata la doble identidad, la parte oponente no estara obligada a demostrar el riesgo
de confusién para oponer su derecho; la proteccién que confiere el articulo 8, apartado
1, letra a), del RMUE es absoluta. Por consiguiente, cuando exista doble identidad, no
sera necesario llevar a cabo una evaluacién del riesgo de confusion, y la oposicidon se
estimara automaticamente.

45 Ppara una mayor orientaciéon sobre marcas anteriores notoriamente conocidas, véanse las Directrices, Parte C
Oposicién, Seccién 5, Marcas renombradas (articulo 8, apartado 5, del RMUE).

46 Para una orientacién exhaustiva sobre los criterios para determinar la identidad entre productos y servicios y entre
signos, véanse los correspondientes apartados de las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble Identidad
y riesgo de confusion, Capitulo 2, Comparacién de productos y servicios y Capitulo 4, Comparacion de los signos.
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2.2 Articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE — Riesgo de
confusion

Elarticulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE establece que, mediando oposicién, se
denegara el registro de una MUE:

«[...Jcuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de
confusion por parte del publico en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacién con la marca anterior
(énfasis anadido)».

Por tanto, a diferencia de las situaciones de doble identidad antes mencionadas, en los
casos de mera similitud entre los signos y los productos o servicios, o de identidad de
solo uno de estos factores, una marca anterior podra oponerse a la solicitud de MUE
de conformidad con el articulo 8, apartado 1, letra b) inicamente si existe riesgo de
confusion.

Fast-track: 31/03/2023

2.3 2.3 Interrelacion de las letras a) y b) del articulo 8,
apartado 1, del RMUE

(31/05/2023)

Aunque las condiciones especificas a tenor del articulo 8, apartado 1, letras a) y b),
del RMUE difieren, estan relacionadas. Por tanto, en las oposiciones relacionadas
con el articulo 8, apartado 1, del RMUE, si el unico motivo alegado es el articulo 8
apartado 1, letra a), del RMUE pero la identidad entre los signos y los productos o
servicios no se puede establecer, la Oficina seguira examinando el asunto en virtud
del articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, que exige al menos la similitud entre
los signos y los productos o servicios y el riesgo de confusion. La similitud incluye
situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son similares,
asi como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios
son similares o a la inversa.

Del mismo modo, una oposicién que se base Unicamente en el articulo 8, apartado 1,
letra b), del RMUE que cumpla los requisitos establecidos en el articulo 8, apartado 1,
letra a), del RMUE sera examinado en virtud de este ultimo y no a tenor del articulo 8,
apartado 1, letra b) del RMUE.
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3 Nocién de riesgo de confusion

3.1 Introduccion

La apreciacién del riesgo de confusion es un célculo que se aplica a situaciones
de conflicto entre marcas en procedimientos ante la Oficina, el Tribunal General y
el Tribunal de Justicia, asi como en procedimientos de infraccién ante los tribunales
de los Estados miembros. No obstante, ni el RMUE, ni la Directiva 2015/2436 (%)
contienen una definicion del riesgo de confusion o una disposicion que establezca, con
precision, a qué hace referencia el término «confusiony.

Como se muestra a continuacién, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia
respecto a que el concepto de riesgo de confusion se refiere, fundamentalmente, a
situaciones en las que:

1. el publico confunde directamente las marcas en conflicto, es decir, que confunde
una por otra;

2. el publico establece una conexion entre las marcas en conflicto y asume que los
productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas
vinculadas econdmicamente (riesgo de asociacion).

Estas dos situaciones se analizan en mayor detalle mas adelante ( véase el punto 3.2
infra). El simple hecho de que una marca posterior recuerde a una marca anterior no
constituye riesgo de confusion.

El Tribunal también ha establecido el principio de que «las marcas que tienen un
elevado caracter distintivo disfrutan de una mayor proteccién que las marcas cuyo
caracter distintivo es menor» (véase el punto 3.3 infra).

Por ultimo, el concepto de riesgo de confusion, conforme ha sido desarrollado por el
Tribunal, debe ser considerado como un concepto juridico en lugar de una evaluacién
puramente empirica o realista pese al hecho de que el analisis requiera tener en
cuenta ciertos aspectos de la conducta cognitiva del consumidor y sus habitos de
consumo (véase el punto 3.4 infra).

3.2 Riesgo de confusion y riesgo de asociacion

El Tribunal ha analizado de forma exhaustiva el riesgo de confusion en el asunto Sabél
(11/11/1997, C-251/95, Sabeél, EU:C:1997:528). Los equivalentes de la Directiva (*8)
del articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE vy los considerandos del RMUE indican,
sin lugar a dudas, que el riesgo de confusién esta vinculado con la confusién sobre
la procedencia de los productos o servicios, pero se solicitdé al Tribunal que tuviera
en cuenta lo que esto significaba con exactitud, debido a que habia perspectivas

47 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Articulos 4 y 5 de la Directiva 2008/95/EC y articulos 5 y 10 de la Directiva 2015/2436.
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distintas acerca de su significado y la relacion entre«riesgo de confusién»y«riesgo de
asociacion», ambos mencionados en el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

Dicho problema debia ser resuelto, dado que se argumentaba que el riesgo
de asociacion era mas amplio que el riesgo de confusién, al poder dar cabida
a situaciones en las que una marca posterior recordase a una anterior, pero
el consumidor no considerase que los productos o servicios tuvieran la misma
procedencia comercial (*°). Finalmente, el problema en el asunto Sabél era si el tenor
de «el riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacion» significaba que «el riesgo
de confusién» podia cubrir una situacién de asociacion entre marcas que no diera
lugar a confusion respecto a la procedencia.

En el asunto Sabél, el Tribunal establecid que el riesgo de asociacién no es una
alternativa al riesgo de confusién, sino que simplemente sirve para definir su alcance.
Por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusion debe existir confusion
respecto a la procedencia.

En el asunto Canon (apartados 29-30), el Tribunal precisé el alcance de la confusion
sobre la procedencia cuando sostuvo que:

«[...]Jconstituye un riesgo de confusién [...] el riesgo de que el publico pueda creer
que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o, en
su caso, de empresas vinculadas econémicamente [...] la existencia de tal riesgo
queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el publico pueda creer que los
productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de
empresas vinculadas econdmicamente (énfasis afiadido)».

Como se ha visto anteriormente, el riesgo de confusién se refiere a la confusion
en cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas
econdmicamente. Lo relevante es que el publico crea que el control de los productos
0 servicios considerados se encuentra en manos de una unica empresa. El Tribunal
no ha ofrecido una interpretacién sobre empresas vinculadas econémicamente
dentro del contexto del riesgo de confusion, pero si respecto a la libre circulacion
de productos o servicios. En el asunto Ideal Standard el Tribunal sostuvo que:

«[...JSon varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulacion por la
misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por una filial del
mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo».

«[...]JEn todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad:
el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulacion por una filial; el
fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de
la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciatario. En el caso
de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del
licenciatario incorporando al contrato clausulas que obliguen al licenciatario a respetar
sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia
que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino
por el centro desde el cual se dirige la fabricacion».

49 g concepto surgié de la jurisprudencia del Benelux y se aplica, entre otros, a marcas no renombradas.
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(22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Por consiguiente, los vinculos econdmicos se presumiran siempre que el consumidor
asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control
del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas
pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia,
comercializacion o distribucion, asi como en cualquier otra situacion en la que el
consumidor asuma que el uso de una marca es unicamente posible mediante acuerdo
con el titular de la misma.

Por tanto, el riesgo de confusién incluye situaciones:

1. en las que el consumidor confunde directamente las propias marcas; o

2. en las que establece una conexion entre los signos en conflicto y asume que los
productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas
vinculadas econdmicamente.

Por tanto, cuando una marca posterior meramente recuerde a una anterior, sin
que haya asuncion, por parte del consumidor, de que tienen la misma procedencia
comercial, este vinculo no constituye un riesgo de confusion a pesar de la existencia
de una similitud entre los signos (°9).

3.3 Riesgo de confusidén y caracter distintivo de la marca
anterior

El Tribunal ha dado gran relevancia al caracter distintivo de la marca anterior para
determinar el riesgo de confusidén puesto que:

® El riesgo de confusion es tanto mas elevado cuanto mayor resulta ser el caracter
distintivo de la marca anterior (11/11/1997, C-251/95, Sabél, UE:C:1997:528, § 24).

e Aquellas marcas que tienen un elevado caracter distintivo disfrutan de una mayor
proteccion que las marcas cuyo caracter distintivo es menor (29/09/1998, C-39/97,
Canon, UE:C:1998:442, § 18).

e Por el contrario, el ambito de proteccién de las marcas con un bajo caracter
distintivo sera mas reducido.

Una consecuencia de estas conclusiones es que el elevado caracter distintivo de
la marca anterior puede llegar a ser un factor decisivo para establecer el riesgo de
confusién cuando el grado de similitud entre los signos y/o los productos o servicios es
bajo (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22). Cuando el caracter distintivo
de la marca anterior sea bajo este puede ser un factor decisivo contra el riesgo de
confusién.

S0 A pesar de que tal situacion podria dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un menoscabo del caracter
distintivo o de la notoriedad de una marca anterior a tenor del articulo 8, apartado 5, del RMUE, véanse las
Directrices, Parte C, Oposicién, Seccion 5, Marcas renombradas, articulo 8, apartado 5, del RMUE.
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3.4 Riesgo de confusidn: cuestiones de hecho y de derecho

El concepto de riesgo de confusion es un concepto juridico y no una mera evaluacion
objetiva de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la
conducta cognitiva del consumidor y sus habitos de consumo. Por lo tanto, la
apreciacion del riesgo de confusion depende tanto de cuestiones de hecho como
de derecho.

3.4.1 Hecho y derecho — similitud de productos o servicios y de signos

La determinacion de los factores correspondientes a fin de establecer el riesgo de
confusién, y si existen, es una cuestion de derecho, es decir, estos factores son
establecidos por la legislacion pertinente, a saber, el RMUE vy la jurisprudencia.

Por ejemplo, el articulo 8, apartado 1, del RMUE establece que la identidad o
similitud de los productos o servicios es una condicion para el riesgo de confusion.
La identificacién de los factores pertinentes para evaluar si esta condicién se cumple
también es una cuestidon de derecho.

El Tribunal ha identificado los factores siguientes para determinar si los productos o
servicios son similares:

® su naturaleza;

® su destino;

® su utilizacion;

® sitienen o no caracter complementario;

® sitienen o no caracter competidor o son intercambiables;
® sus canales de distribucion o puntos de venta;

® su publico destinatario;

® su origen habitual.

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

Todos estos factores son conceptos juridicos y determinar los criterios para evaluarlos
es también una cuestion de derecho. No obstante, es una cuestion de hecho si los
criterios juridicos para determinar, por ejemplo, la «naturaleza» se cumplen, y en qué
medida, en un caso determinado.

A modo de ejemplo, la manteca para cocinar no tiene la misma naturaleza que
los aceites y grasas lubricantes a base de petrdleo, si bien ambos contienen una
base de grasa. La manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados
al consumo humano, mientras que los aceites y grasas se emplean para lubricar
maquinas. Considerar la «naturaleza» como un factor pertinente para el estudio de la
similitud de los productos o servicios es una cuestion de derecho. No obstante, es una
cuestion de hechodecir que la manteca para cocinar se utiliza para preparar platos
destinados al consumo humano y que los aceites y grasas se emplean para lubricar
maquinas.
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Del mismo modo, en lo que respecta a la comparaciéon de signos, el articulo 8
apartado 1, del RMUE establece que la identidad o similitud de los signos es
una condicion para el riesgo de confusion. Es una cuestion de derecho que una
coincidencia conceptual entre signos puede hacerlos similares a los efectos del
RMUE, pero es una cuestion de hecho, por ejemplo, que la palabra «fghryz» no
tiene significado alguno para el publico espafiol.

3.4.2 Hecho y derecho — prueba

En los procedimientos de oposicion, las partes deben alegar y, de ser necesario,
probar los hechos que apoyan sus argumentos. Esto se desprende del articulo 95
apartado 1, del RMUE, segun el cual, en el procedimiento de oposicion, la Oficina
debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las
partes y a la compensacion solicitada.

Por lo tanto, el oponente debera indicar los hechos en los que basa la reivindicacion
de similitud, asi como presentar los elementos de prueba sobre los que los sustente.
Por ejemplo, si se va a comparar hierro fundido resistente al uso con implantes
meédicos, no corresponde a la Oficina dilucidar la cuestién de si el hierro fundido
resistente al uso se usa efectivamente para implantes médicos. El oponente debera
demostrarlo, ya que parece improbable (14/05/2002, R 684/2000-4, Tinox / TINOX).

La admision por parte del solicitante de conceptos juridicos es irrelevante. Ello no
libera a la Oficina del analisis y decision sobre estos conceptos. Esto no es contrario
al articulo 95, apartado 1, del RMUE, que vincula a la Oficina inicamente respecto a
los hechos, pruebas y alegaciones, pero no al analisis juridico de los mismos. Por lo
tanto, las partes podran estar de acuerdo respecto a si los hechos han sido probados
0 no, pero no podran determinar si tales hechos son suficientes para establecer
los conceptos juridicos correspondientes, tales como la similitud de los productos o
servicios, la similitud de los signos y el riesgo de confusion.

El articulo 95, apartado 1, del RMUE no impide a la Oficina tener en consideracion,
por iniciativa propia, hechos que ya son notorios o bien conocidos o de los que se
pueda tener conocimiento a través de fuentes de acceso general, por ejemplo, que
PICASSO sea reconocido por los consumidores de la Uniéon Europea como un famoso
pintor espanol 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P,
Picaro, EU:C:2006:25). No obstante, la Oficina no podra citar, de oficio, nuevos hechos
o alegaciones (p. €j., la notoriedad o el grado de reconocimiento de la marca anterior).

Ademas, aunque determinadas marcas se utilizan a veces en la vida diaria como
términos genéricos para los productos y servicios que designan, la Oficina no debe
considerarlo nunca como un hecho. En otras palabras, nunca se debe designar (o
interpretar) a las marcas como un término genérico o una categoria de productos o
servicios. Por ejemplo, el hecho de que en la vida diaria parte del publico se refiera a
«X» al hablar de yogures (siendo «X» una marca registrada para yogures) no deberia
dar lugar a la utilizacién de «X» como un término genérico para yogures.
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4 Evaluacion de los factores pertinentes para establecer
el riesgo de confusién

4.1 El momento oportuno

El momento oportuno para examinar el riesgo de confusion es la fecha en que se dicta
la resolucién de oposicion.

En caso de que el oponente se base en el caracter distintivoelevado de una
marca anterior, las condiciones para esto deberian haberse cumplido en la fecha de
presentacion de la solicitud de la MUE (o cualquier fecha de prioridad) y deben seguir
cumpliéndose en la fecha en la que se dicte la resolucion. En la practica, la Oficina
presume que se cumplen, a no ser que existan indicios en sentido contrario.

Cuando el solicitante de MUE se base en una proteccion reducida(débil) de la marca
anterior, solo sera relevante la fecha de la resolucién.

4.2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de
confusion

El riesgo de confusidn se establece mediante los siguientes pasos, teniendo en cuenta
factores multiples:

La comparacién de productos y servicios.

El publico destinatario y el grado de atencion.
La comparacion de signos.

El caracter distintivo de la marca anterior.
Otros factores.

La evaluacion global del riesgo de confusion.

Cada uno de los factores anteriores y sus particularidades tiene un capitulo dedicado
en las Directrices.
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Anexo

Principios generales procedentes de la jurisprudencia (no son citas literales).

11/11/1997, C-251/95, Sabél, EU:C:1997:528

El riesgo de confusion debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del
supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 22).

La apreciacién del riesgo de confusion depende de numerosos factores y, en particular, del
reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociacién que el publico puede hacer de ella
entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos (apartado 22).

Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta
apreciacion global debe basarse en la impresion de conjunto producida por las marcas, teniendo en
cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 23).

El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se
detiene a examinar (apartado 23).

El riesgo de confusion es tanto mas elevado cuanto mayor resulta ser el caracter distintivo de la
marca anterior (apartado 24).

No puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen
imagenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusion en caso de
que la marca anterior posea un caracter particularmente distintivo (apartado 24).

Sin embargo, cuando la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una
imagen que contiene pocos elementos imaginativos, la mera similitud conceptual entre las marcas no
basta para crear un riesgo de confusion (apartado 25).

El concepto de riesgo de asociacion no es una alternativa al concepto de riesgo de confusion, sino
que sirve para precisar el alcance de este (apartado 18).

La mera asociacion entre dos marcas que el publico podria hacer por medio de la concordancia en
su contenido conceptual no basta, por si sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusion
(apartado 26).

29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
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® (Constituye un riesgo de confusion el riesgo de que el publico pueda creer que los correspondientes
productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
econémicamente (apartado 29).

® Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el
publico pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o,
en su caso, de empresas vinculadas econémicamente (apartado 30).

® Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en
cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relacion entre los productos o servicios
(apartado 23).

® Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilizacion y su caracter competidor
o complementario (apartado 23).

® | a apreciacién global del riesgo de confusién implica una cierta interdependencia entre los factores
tomados en consideracién, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los
productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la
inversa (apartado 17).

® Aquellas marcas que tienen un elevado caracter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protecciéon que las marcas cuyo caracter
distintivo es menor (apartado 18).

® Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un minimo grado de
similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el
caracter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (apartado 19).

® F| caracter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para
apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente
para generar un riesgo de confusion (apartado 24).

® Puede existir un riesgo de confusion, incluso cuando el publico atribuye los correspondientes

productos y servicios a lugares de produccion diferentes (apartado 30).

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323
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El nivel de atencién del consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, puede variar en funcion de la categoria de
productos o servicios contemplada (apartado 26).

No obstante, debe tenerse en cuenta 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 (apartado 26).

Cuando se evalle la importancia atribuida al grado de similitud visual, fonética y conceptual entre los
signos, puede ser apropiado tener en cuenta la categoria de productos o servicios contemplada y las
condiciones en las que estos se comercializan (apartado 27).

Es posible que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusion
(apartado 28).

Para determinar el caracter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado
caracter distintivo, se debe evaluar de forma global la mayor o menor aptitud de la marca para
identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia
empresarial determinada (apartado 22).

Al realizar la apreciacion mencionada, procede tomar en consideracion, en particular, las cualidades
intrinsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca, o no, de cualquier elemento
descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado de la
marca, la intensidad, la extension geografica y la duracion del uso de esta marca, la importancia de
las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporcion del publico relevante que
identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias
a la marca, asi como las declaraciones de Camaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones
profesionales (apartado 23).

No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al
grado de conocimiento de la marca entre el publico relevante, cuando una marca tiene un fuerte

caracter distintivo (apartado 24).

22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando
el caracter distintivo de la marca es tal que no esta excluido que dicha asociacion pueda producir

confusion (énfasis afiadido) (apartado 42).

El renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusion por el mero
hecho de que exista un riesgo de asociacién en sentido estricto (apartado 41).

Elarticulo 5, apartado 1, letra b) de la Directiva 2008/95/CE no puede interpretarse en el sentido de

que

O si una marca, bien intrinsecamente, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el publico,
posee un caracter distintivo particular, y

O un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el trafico econémico, para
productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales esta registrada la marca,
un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la

marca,

06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594
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® Puede existir un riesgo de confusion para el publico, en caso de identidad de los productos o de los
servicios, cuando el signo impugnado estd formado mediante la yuxtaposicion, por una parte, de la
denominacion de la empresa del tercero y, por otra, de una marca registrada, dotada de un caracter
distintivo normal, y esta ultima, aunque no determina por si sola la impresiéon de conjunto del signo

compuesto, ocupa en dicho signo una posicién distintiva y autdbnoma (apartado 37).
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1 Introduccion

1.1 Pertinencia

La comparacién de los productos y servicios tiene una importancia primordial para la
apreciacion de la identidad con arreglo al articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE
y del riesgo de confusién con arreglo a la letra b) del apartado 1 de dicho articulo.
Uno de los principales requisitos del articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE es
la identidad de los productos y servicios, mientras que el articulo 8, apartado 1,
letra b), del RMUE exige la identidad o la similitud de los productos y servicios. Por
consiguiente, si se considera que todos los productos y servicios son diferentes, no se
cumple uno de los requisitos establecidos en el articulo 8, apartado 1, del RMUE , por
lo que la oposicién debera desestimarse, sin abordar el resto de los apartados de la
resolucion (37,

Los criterios para apreciar la identidad o la similitud también pueden desempefiar un
papel cuando se ha exigido la prueba del uso y deben valorarse las pruebas para
determinar si el oponente ha probado un uso como el registrado para los productos
y servicios. En concreto, es importante determinar si los productos y servicios para
los que se ha utilizado la marca pertenecen a la categoria de productos y servicios
para los que se ha registrado la misma. Esto se debe a que, de conformidad con
el articulo 47, apartado 2, del RMUE, la prueba del uso para un producto o servicio
que solo es similar al producto o servicio para el que se ha registrado la marcac no
demuestra el uso del producto o servicio en si para el que se ha registrado la misma
(véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccion 7, Prueba del uso)).

De igual modo, la prueba del uso de los productos y servicios también podria resultar
pertinente al examinar una reivindicacion de caracter distintivo elevado. En dichos
casos, con frecuencia es necesario examinar si el caracter distintivo elevado abarca
los productos y servicios para los que la marca anterior goza de proteccion y si son
relevantes para el caso especifico, es decir, si han sido considerados idénticos o
similares a los productos y servicios de la marca de la Union Europea impugnada
(véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de
confusién, Capitulo 5, Caracter distintivo de la marca anterior).

Asimismo, el resultado de la comparacion de los productos y servicios desempena un
papel importante a la hora de definir la parte del publico para la que se analiza el
riesgo de confusion, dado que el publico destinatario es aquel al que se dirigen los
productos y servicios que se consideran idénticos o similares (véanse las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 3,
Publico destinatario y grado de atencion).

51 De igual modo, la comparacion de los productos y servicios es pertinente en el procedimiento de nulidad dado
que, de conformidad con el articulo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, una marca de la Union Europea se
declarara nula cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el articulo 8, apartado 1, del RMUE.
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La comparacion de los productos y servicios también puede ser pertinente con arreglo
al articulo 8, apartado 3, del RMUE, que exige la identidad o estrecha relacién o
equivalencia desde el punto de vista comercial de los productos y servicios [véanse
las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 3, Solicitud presentada por el agente
sin_el consentimiento del titular de la marca (articulo 8, apartado 3, del RMUE)], y
con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislacién nacional con arreglo al
articulo 8, apartado 4, del RMUE, ya que la identidad o la similitud de los productos
y servicios suele ser un requisito por el que se prohibe el uso de una marca posterior
[véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 4, Marcas no registradas y otros
signos utilizados en el trafico econdmico (articulo 8, apartado 4, del RMUE)]. Ademas,
de conformidad con el articulo 8, apartado 5, del RMUE, el grado de similitud o de
diferenciacion entre los productos y servicios es un factor que debe tenerse en cuenta
al determinar si el consumidor establecera o no un vinculo entre las marcas. Por
ejemplo, los productos y servicios pueden ser tan claramente diferentes que sea muy
improbable que el uso de la marca posterior en los productos y servicios en cuestion
recuerde al publico destinatario la marca anterior [véanse las Directrices, Parte C
Oposicion, Seccidén 5, Marcas renombradas (articulo 8, apartado 5, del RMUE)).].

1.2 Clasificacion de Niza: un punto de partida

Elarticulo 33, apartado 1, del RMUE exige que los productos y servicios que se vayan
a comparar se clasifiquen con arreglo a la Clasificacién de Niza. En la actualidad, la
Clasificacién de Niza consta de 34 clases (1-34) para la categorizacion de productos y
de 11 clases (35-45) para la categorizacion de servicios.

1.2.1 Su caracter como instrumento de clasificacion

La Clasificaciéon de Niza se establecié con el propédsito de armonizar las practicas
de clasificacion nacionales. La primera edicion entré en vigor en 1961 y, aunque se
han llevado a cabo varias revisiones, en ocasiones se ven superadas por los rapidos
cambios en el desarrollo de los productos en el mercado. Asimismo, los textos de los
titulos en ocasiones son poco claros e inexactos.

La Clasificacion de Niza servira exclusivamente a efectos administrativos y, por
lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los
productos y servicios.

Con arreglo al articulo 33, apartado 7, del RMUE, el hecho de que los productos
y servicios aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificacion de Niza no
constituye, por si solo, un indicio de similitud.

Ejemplos

® |os animales vivos son distintos a las flores (clase 31).
e |a publicidad es distinta a los trabajos de oficina (clase 35).

El hecho de que dos servicios o productos especificos estén comprendidos en la
misma indicacion general de un titulo de clase no determina, per se, que sean
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similares o idénticos: los coches y las bicicletas — aunque ambos estén comprendidos
en la expresion vehiculos de la clase 12 — se consideran distintos.

Asimismo, los productos o servicios clasificados en clases distintas no se consideran
necesariamente distintos (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575,
§ 30-31).

Ejemplos

® |os extractos de carne (clase 29) son similares a las especias (clase 30).
® |a organizacion de viajes (clase 39) es similar al hospedaje temporal (clase 43).

1.2.2 Su estructura y metodologia

La clasificacion puede servir como instrumento para identificar las caracteristicas
comunes de determinados productos y servicios.

Muchas de las clases de la Clasificacion de Niza estan estructuradas con arreglo a
factores como la funcién, composicion o finalidad de uso que pueden ser pertinentes
en la comparacion de los productos y servicios. Por ejemplo:

® La clase 1 comprende productos quimicos basados principalmente en sus
propiedades quimicas (naturaleza), en lugar de en su aplicacion especifica. En
cambio, la clase 3 abarca todos aquellos elementos que sean preparaciones para
limpiar, para la higiene o de belleza. Aunque por su naturaleza también puedan
clasificarse como productos quimicos, es su finalidad especifica la que permite la
distincion y, por tanto, una clasificacion diferente.

® [gualmente, por su naturaleza la - mayoria de los articulos de cuero se clasifican en
la clase 18, mientras que la ropa de cuero se incluye en la clase 25, ya que tiene
una finalidad muy especifica, en concreto, vestir a las personas y protegerlas frente
a los elementos.

1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la
Clasificacion de Niza

La estructura de los titulos de clase no es uniforme y no sigue una misma ldgica.
Algunas clases solo estan compuestas por una indicacion general, cuya definicién
ya comprende a casi todos los productos y servicios incluidos en esta clase
(clase 15 Instrumentos musicales; clase 38 Telecomunicaciones). Otras incluyen
muchas indicaciones generales, que o bien son muy amplias, o bien muy especificas.
Por ejemplo, el titulo de la clase 9 incluye mas de 30 términos que van desde aparatos
e instrumentos cientificos a extintores.

De manera excepcional, existen titulos de clase que incluyen indicaciones generales
que incluyen otra indicacién general y, por lo tanto, son idénticos.

Ejemplo: el material para emplastos de la clase 5 incluye los emplastos de la clase 5.

Otras indicaciones especificas en un titulo de clase solo se mencionan para aclarar
que no pertenecen a otra clase.
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Ejemplo: los adhesivos para uso industrial estan incluidos en los productos quimicos
para uso industrial de la clase 1. Se mencionan principalmente para distinguirlos de los
adhesivos clasificados en la clase 16 que se utilizan para la papeleria o el hogar.

Para concluir, la Clasificacion de Niza da indicaciones que pueden utilizarse en la
apreciacion de la identidad o similitud de los productos y servicios. Sin embargo, su
estructura y contenido no son coherentes. Por lo tanto, cada titulo o término especifico
debe analizarse de acuerdo con la clase especifica en la que esta incluido. Tal como
se ha indicado anteriormente, la Clasificacion de Niza sirve, principalmente, para
clasificar en categorias los productos y servicios a efectos administrativos y no resulta
decisiva para su comparacion.

Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que, aunque la Clasificacién de Niza
se adopté con fines exclusivamente administrativos, las notas explicativas sobre las
diferentes clases de dicha clasificacion son pertinentes para determinar la naturaleza y
el destino de los productos y servicios en cuestién. En particular, cuando la descripcion
de los productos o servicios para los que se ha registrado una marca es tan general
que puede abarcar productos o servicios muy diferentes, es posible tener en cuenta, a
efectos de interpretacion o como indicacion precisa de la designacién de los productos
0 servicios, las clases de la clasificacion que ha elegido el solicitante de la marca
(06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

No obstante, cuando la especificacién para la que se ha registrado una marca ya
designa claramente productos o servicios especificos, dicha redaccién debe tenerse
en cuenta y es decisiva a la hora de determinar el alcance de la proteccion. Esto
es asi incluso si la especificacion designa productos o servicios que pertenecerian
correctamente a una clase que es diferente de la clase en la que fueron registrados
(véase, en este sentido, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).

Por ejemplo, si el término general té se ha registrado en la clase 5, debe tenerse en
cuenta el numero de clase elegido para determinar el ambito exacto de su proteccion
(el té de esta clase solo puede considerarse té para fines medicinales, ya que el té
ordinario pertenece a la clase 30). Sin embargo, si el término especifico té medicinal
se ha registrado en la clase 30, el ambito de protecciéon de dicho término seguira
siendo precisamente el de su significado habitual, a saber, té para fines medicinales,
aunque dichos productos pertenezcan correctamente a la clase 5.

124 Cambios en la clasificacion de los productos y servicios

Por lo general, en cada revision de la Clasificacion de Niza se producen cambios en la
clasificaciéon de los productos y servicios (en especial, la transferencia de productos y
servicios entre las diversas clases) o en el texto de los titulos. En dichos casos, la lista
de los productos y servicios, tanto de la marca anterior como de la impugnada, debe
interpretarse con arreglo a la edicién de la Clasificacion de Niza que esté vigente en el
momento de su presentacion.

Ejemplo
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® | os servicios juridicos se transfirieron de la clase 42 a la clase 45 en la 8.2 edicion
de la Clasificacion de Niza, aunque la naturaleza de dichos servicios no se haya
visto modificada.

® |[as maquinas expendedoras se transfirieron de la clase 9 a la clase 7 en la
10.2 edicidon de la Clasificacion de Niza, dado que las maquinas expendedoras
son basicamente maquinas eléctricas y, en consecuencia, es adecuado incluirlas
en la clase 7 con otro tipo de maquinaria. No obstante, dado que la naturaleza
de los productos no ha cambiado, las maquinas expendedoras incluidas en otras
clases por el hecho de poseer una fecha de presentacion diferente se consideraran
idénticas.

1.3 La herramienta Similarity para la comparacion de
productos y servicios

La herramienta Similarity para la comparacion de productos y servicios es una
herramienta de busqueda de ayuda y apoyo a los examinadores y usuarios de la
EUIPO para la apreciacion de la similitud de los productos y servicios. La herramienta
Similarity sirve para armonizar la practica de la apreciacién de la similitud de los
productos y servicios y para garantizar la coherencia de las resoluciones. Los
examinadores la deben respetar.

La herramienta Similarity estd basada en la comparacion de determinados pares
especificos de productos y servicios. Un «par» compara dos «términos». Un «término»
estd compuesto por un numero de clase de la Clasificacion de Niza (1-45) y un
elemento de texto, es decir, un producto o servicio especifico (incluidas las categorias
generales de productos y servicios, como «prendas de vestir» 0 «educaciony). Existen
cinco posibles resultados de la busqueda: identidad, grado de similitud elevado,
similitud, grado de similitud bajo y diferenciacion. Para cada grado de similitud, la
herramienta indica los criterios que condujeron a cada resultado.

La herramienta Similarity se actualiza constantemente y, si es necesario, se revisa
para crear una fuente de referencia completa y fiable.

Dado que la herramienta ofrece respuestas a comparaciones especificas, las
Directrices se concentran en la definicidn de los principios generales y su aplicacién en
la practica.

1.4 Definicion de los productos y servicios (terminologia)

El RMUE no define los productos y servicios. Aunque la Clasificacion de Niza ofrece
algunas explicaciones generales en este sentido en sus observaciones introductorias,
no establece claramente ningun criterio para distinguir entre productos y servicios.
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1.4.1 Productos

En principio, la palabra «producto» se refiere a cualquier clase de articulo susceptible
de comercializacion. Los productos incluyen las materias primas (materias plasticas
en estado bruto de la clase 1), los productos semielaborados (materias plasticas
semielaboradas para su uso en la fabricacién de la clase 17) y los productos acabados
(recipientes de plastico para uso doméstico de la clase 21). Se incluyen los productos
naturales y manufacturados, como los productos agricolas de la clase 31 y las
maaquinas y las maquinas herramientas de la clase 7.

Sin embargo, en ocasiones no queda claro si los productos solo comprenden
productos fisicos tangibles, a diferencia de los servicios, que son intangibles. La
definicion y, por tanto, el ambito de proteccién son especialmente relevantes en cuanto
a «productos» tales como la «electricidad», que es intangible. Esta cuestién ya queda
resuelta durante el examen relativo a la clasificacion y normalmente no planteara
ningun problema respecto de la comparacion de los productos y servicios.

14.2 Servicios

Un servicio es cualquier actividad o prestacién que una parte puede ofrecer a otra,
que tiene naturaleza intangible y que no da como resultado la transferencia de la
propiedad de ningun objeto fisico. Al contrario que en el caso de los productos, un
servicio siempre es intangible.

Un aspecto importante es que los servicios incluyen las actividades economicas
proporcionadas a terceros.

® Anunciar los propios productos no es un servicio, pero gestionar una agencia
publicitaria (disefiar campafas publicitarias para terceros) si lo es. Del mismo
modo, el escaparatismo solo se considera un servicio cuando se realiza para
terceros, no cuando se realiza en una tienda propia.

® \ender, almacenar o distribuir los propios productos no es un servicio. El término
servicios de venta al por menor se refiere a los servicios que prestan apoyo a
la venta real de productos (por ejemplo, ofrecer al cliente la oportunidad de ver,
comparar o probar los productos). Para obtener informacion mas detallada, véase el
anexo I, punto 5.6, Servicios de venta al por menor.

Una indicacién para que una actividad se considere un servicio de acuerdo con la
legislacion de marcas es su valor econémico independiente, es decir, que se ofrezca a
cambio de alguna forma de compensacién (econdmica). En caso contrario, podria ser
una simple actividad auxiliar ofrecida junto con o después de la compra de un producto
especifico.

Ejemplo

® La entrega, incluido el transporte de muebles que se hayan comprado con
anterioridad (ya sea en la tienda fisica o en linea), no constituye un servicio
independiente contemplado en los servicios de transporte de la clase 39.
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Sin embargo, la intencién de obtener beneficios no es necesariamente un criterio
para definir si una actividad puede calificarse como «servicio» (09/12/2008, C-442/07,
Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Es mas una cuestion de si el servicio tiene un
publico destinatario y un ambito de mercado independientes en lugar de la manera o la
forma en que se realiza la compensacion.

14.3 Productos

En el lenguaje general, la palabra «productos» se utiliza para designar tanto los
productos como los servicios, por ejemplo, «productos financieros» en lugar de
«servicios financieros». El hecho de que, en el lenguaje general, se utilice la palabra
«producto» para describir ciertos términos no es relevante a la hora de clasificarlos
como productos y servicios.

1.5 Determinacion de los productos y servicios
1.5.1 Términos correctos

Como cuestion preliminar, procede identificar el texto correcto de la lista de productos
y servicios en cuestion.

1.5.1.1 Marcas de la Unién Europea (MUE)

Las solicitudes de MUE han de publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unién
Europea (articulo 147, apartado 1, del RMUE). Asimismo, todas las inscripciones en
el Registro de Marcas de la Unién Europea (el Registro) han de efectuarse en todas
esas lenguas (articulo 147, apartado 2, del RMUE). Tanto las solicitudes como las
inscripciones en el Registro se publican en el Boletin de MUE (articulo 116, apartado
1, letra a) y articulo 116, apartado 2, del RMUE).

Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre:

® |a traduccion del texto de la lista de productos y servicios de una MUE (solicitud o
registro) publicada en el Boletin de MUE, y
® ¢l texto original tal como fue presentado.

De existir tal discrepancia,

® si la primera lengua es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dara fe el
texto de la primera lengua.

® si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas oficiales
de la Oficina, dara fe el texto de la segunda lengua indicada por el solicitante
(articulo 147, apartado 3, del RMUE).

Esto se aplica indistintamente, tanto si la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho
anterior como si es la solicitud impugnada.
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Cuando se detecte una traduccién incorrecta de la lista de productos y servicios en
una solicitud de MUE que impida a la Oficina realizar la comparacion de sus productos
y servicios, la lista sera enviada a traducir de nuevo o, en casos inequivocos,
cambiada directamente en el Registro. A la hora de decidir, la Oficina tendra en
consideracion la traduccion correcta. Cuando se detecte una traduccion incorrecta
en una MUE registrada, la Oficina explicara qué version linguistica de los productos
y servicios es la version definitiva a efectos de la comparacién. Véanse asimismo
en este sentido las Directrices, Parte C, Oposicidn, Secciéon 1, Procedimiento de
oposicion, punto 7.1.2 Correccion de errores y faltas en las publicaciones..

1.5.1.2 Marcas nacionales anteriores y registros internacionales anteriores

La lista de productos y servicios de las marcas anteriores en los que esta basada la
oposicion debe presentarse en la lengua del procedimiento de la oposicion (articulo 7
apartado 4, del RDMUE). La Oficina no exige una traduccion certificada y acepta
traducciones simples que hayan sido redactadas por el oponente o su representante.
Normalmente, la Oficina no ejerce la opcién que tiene disponible en virtud del
articulo 26 del REMUE para exigir una traduccion jurada certificada por un traductor
jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaracién en la que se
constate que la traduccién es fiel al original, la Oficina en principio no lo pondra
en duda. No obstante, la otra parte podra cuestionar la correccion de la traduccion
durante la parte contradictoria del procedimiento. (Véanse las Directrices, Parte C
Oposicion, Seccidén 1, Procedimientos de oposicion.)

Por lo que respecta a los registros internacionales, la lengua en la que se haya
realizado el registro internacional (frances, inglés o espafol) es definitiva. No obstante,
cuando la lengua del procedimiento de oposicidon no sea la misma que la utilizada en
el registro internacional, debe facilitarse una traduccion, al igual que para las marcas
nacionales anteriores.

Cuando se detecte una traduccion claramente incorrecta en la lista de productos
y servicios cubiertos por la. marca nacional o internacional anterior que impida a
la Oficina llevar a cabo una comparacién de los productos y servicios, se podra
solicitar a la parte oponente, en virtud del articulo 26 del REMUE, que presente un
certificado de un traductor oficial o jurado de que la traduccion se corresponde con
el original o, en casos inequivocos, para poder tomar una decision, la Oficina podra
reemplazar una traduccion claramente incorrecta de determinado término, por una
traduccion correcta, afiadiendo una explicacion a tal efecto. Por ejemplo, si el término
«bars» en la clase 43 esta traducido por «barras de cereales», se trata claramente de
una traduccion incorrecta, porque dicho término no podria nunca estar incluido en la
clase 43.

1.5.2 Alcance de los productos y servicios objeto de comparacion

La comparacion de los productos y servicios debe basarse en el texto que figura en
las listas de productos y servicios respectivas. Cualquier tipo de uso real o previsto no
contemplado en la lista de productos y servicios es irrelevante para la comparacion,
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dado que esta comparacion forma parte de la apreciacién del riesgo de confusion en
relacion con los productos y servicios en los que se basa la oposicion y contra los que
se presenta; no se trata de la apreciaciéon de una confusién o vulneracion concretas
(16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

No obstante, cuando se solicite validamente la prueba del uso de la marca anterior y
la prueba presentada solo sea suficiente para parte de los productos y servicios de la
lista, la marca anterior solo se considerara registrada para esos productos y servicios
(articulo 47, apartado 2, del RMUE) vy, por lo tanto, el examen se limitara a tales
productos y servicios (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 7, Prueba

del uso)).

Ademas, en el caso de la marca anterior, solo son pertinentes los productos y servicios
en los que se basa validamente la oposicion. En consecuencia, no se tomaran en
consideracion los productos o servicios que:

® no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad,

® no hayan sido debidamente acreditados (p. ej., solo se ha presentado una
traduccion parcial de la lista de productos y servicios), o

® sobre los que (ya) no se base la oposicién.

Del mismo modo, solo se tendran en cuenta aquellos productos y servicios de la
solicitud impugnada contra los que se dirige la oposicién. Por lo tanto, las limitaciones
efectuadas en el curso del procedimiento, bien de la lista de productos y servicios de
la solicitud, bien de los productos y servicios en los que se basa la oposicion, o de
ambos, reduciran los productos y servicios que se deberan comparar.

Por lo demas, puede ser necesario un analisis del texto de la lista de productos vy
servicios para determinar el alcance de proteccién de dichos productos y servicios.
Lo anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean expresiones como en
particular, a saber, u otro equivalente con la finalidad de demostrar la relacion de un
producto individual con una categoria mas amplia.

La expresion en particular (o por ejemplo, tales como, incluido u otra equivalente)
indica que los productos y servicios especificos no son mas que ejemplos de articulos
incluidos en esa categoria, y que la proteccion no se circunscribe solo a ellos. Dicho
de otro modo, introduce una lista de ejemplos no exhaustiva (sobre el uso de en
particular, véase la referencia en 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

En cambio, la expresion a saber (o exclusivamente u otro equivalente) es excluyente
y restringe el alcance del/de la registro/solicitud solo a los productos/servicios
enumerados especificamente.

Por ejemplo, en el caso de los productos quimicos para uso industrial, a saber bases
para plasticos solo las bases para plasticos tienen que compararse con los productos
de la otra marca.

Por el contrario, en el caso de los productos quimicos para uso industrial, en
particular bases para plasticos, solo es necesario comparar la categoria amplia de
productos quimicos utilizados en la industria con los productos de la otra marca.
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El uso de comas en la lista de productos y servicios sirve para separar los elementos
de una categoria igual o similar. El uso de punto y coma significa una separacion
entre los términos. La separaciéon de términos a través de una puntuacion diferente
puede implicar cambios en su significado y puede llevar a realizar una evaluacion
distinta al comparar los productos y servicios. Si quiere obtener mas informacion sobre
la puntuacién en las listas de productos y servicios, véanse las Directrices, Parte B,
Examen, Seccion 3, Clasificacion.

Por ejemplo, en programas informaticos para uso en maquinas industriales; extintores
de la clase 9, la introduccion de un punto y coma significa que el término
extintores debe considerarse como una categoria de productos independiente, con
independencia de si la intencion fue proteger los programas informaticos que se
utilizaran en el ambito de las maquinas industriales y los extintores.

1.5.2.1 Significado de los términos de la lista de productos y servicios

Una vez identificada la terminologia de los productos y servicios a considerar, procede
determinar su significado.

En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de
productos o servicios de las marcas, en las que con frecuencia normalmente se aporta
una descripcidén mas o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, el
texto cinturones (que sean prendas de vestir) excluye, por definicion, los cinturones de
seguridad e industriales.

En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista
de productos y servicios, el alcance de la proteccion de dichos términos habra de
determinarse de acuerdo con su significado natural y habitual e interpretarse a la luz
de la Clasificacién de Niza y también desde una perspectiva comercial. Por lo tanto,
los cinturones en la clase 25 son, debido a su clasificacién, prendas de vestir.

El término prendas de vestir, por ejemplo, hace referencia a «ropa de manera
colectiva» (traduccion de la definicion del Oxford Dictionaries, edicion en linea). Por
lo tanto, se refiere a los articulos que se llevan para cubrir el cuerpo, como camisas,
vestidos y pantalones. Aunque la definicion de ropa que figura en los diccionarios
estandar no excluye explicitamente el calzado, este ultimo aparece en la Clasificacion
de Niza como un elemento separado en la misma clase (clase 25). Esto lleva a
la conclusion de que prendas de vestir y calzado no son idénticos, sino similares
(13/07/2004, T-115/02, «a» in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un titulo de clase
nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la
estructura de los titulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales
incluidas en los titulos de clase pueden comprender a otras.

Ejemplo
® (Carney carne de ave (clase 29) son idénticas.
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1.5.2.2 Términos poco claros e imprecisos

También se precisa un analisis de la redaccién de la lista de productos y servicios
cuando la terminologia utilizada no sea lo suficientemente clara y precisa para
que las autoridades competentes y los operadores econdémicos determinen el ambito
de proteccion de la marca uUnicamente sobre esa base. Este es el caso cuando la
redaccion o el término utilizado es demasiado general y abarca productos y servicios
demasiado variables para ser compatibles con la funciéon de la marca como indicacion
de origen (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54). Esto significa
que no es posible inferir, con un grado razonable de certeza, qué bienes y servicios
especificos realmente se abarcan, ya que la redaccién o el término general no revelan
suficientemente, por si mismos, la naturaleza y las caracteristicas comerciales de
los productos y servicios comprendidos, tales como su destino, utilizacion, el publico
destinatario pertinente, los canales de distribucion, el sector de mercado pertinente o
el origen comercial habitual.

En tales casos, la Oficina comprobara primero si los productos y servicios se
consideran poco claros o imprecisos debido a una traduccion incorrecta de la lista
original. En caso afirmativo, la Oficina adoptara diferentes medidas en funcion de si el
término poco claro o impreciso esta contenido en la especificaciéon de la MUE [tanto si
la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada]
0 en la marca nacional o internacional sobre la que esta basada la oposicién. Se
aplican las disposiciones contenidas en los puntos 1.5.1.1y 1.5.1.2

Si la ausencia de claridad y precision no es el resultado de una traduccion incorrecta
sino que el término es poco claro o impreciso en si mismo y no revela suficientemente
la naturaleza y las caracteristicas comerciales de los productos y servicios que
se cubriran, y si no existe una limitacion (o renuncia parcial) que permita a la
Oficina determinar claramente el alcance exacto de la proteccién, deberan adoptarse
diferentes medidas, dependiendo de si el término poco claro o impreciso esta incluido
en la marca anterior o en la marca impugnada (véanse los puntos 1.5.2.2.1y 1.5.2.2.2,
respectivamente).

Las indicaciones generales de los titulos de clase de la Clasificacion de Niza y otros
ejemplos de términos y expresiones que carecen de claridad y precision pueden
encontrarse en el anexo |: Cuestiones especificas en relaciéon con la similitud de los
productos y servicios, punto 4.7. han sido identificadas por la Oficina Junto con las
oficinas nacionales de la Union Europea, la Oficina ha identificado las indicaciones
generales que se considera que carecen de la claridad y precisién necesarias [véase
la Comunicacion conjunta relativa a la aceptabilidad de los términosde la clasificacion
y a las indicaciones generales de los titulos de clase de la Clasificacién de Niza
(PC 1)]. Ademas, el requisito de claridad y precision de la lista de productos y servicios
se ha aclarado en la jurisprudencia que interpreta la Directiva de armonizacion
(07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; C-307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Por consiguiente, incluso si la marca anterior es
un registro nacional (o bien internacional o del Benelux), es competencia de la Oficina
interpretar el alcance de la proteccién en los procedimientos de motivos relativos ante
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la Oficina. Asi pues, cuando la Oficina llegue a la conclusion de que un término
concreto contemplado por una marca nacional anterior no cumple el requisito de
claridad y precision, aplicara las consecuencias necesarias correspondientes, como
se establece en el punto 1.5.2.2.1.

En cualquier caso, a los titulares de marcas (y solicitantes) les interesa aclarar los
términos poco claros o imprecisos y, por tanto, determinar con precision el alcance
de la proteccién; pueden hacerlo mediante una restriccion explicita o una renuncia
parcial. Véanse también las Directrices, Parte B, Examen, Seccion 3, Clasificacion,
puntos 5.3.1 — 5.3.3.

1.5.2.2.1 Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios
cubiertos por la marca anterior

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior no pueden excluirse
desde el principio en la comparacion de productos y servicios simplemente invocando
una ausencia de claridad y precision (04/03/2020, C-155/18 P — C-158/18 P,
BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Sin embargo, estos
términos solo pueden ser tomados en cuenta en su sentido mas natural y literal. Los
términos poco claros o imprecisos no pueden interpretarse como una reivindicacién
de productos y servicios que no puedan quedar cubiertos por este significado, sin
mayor especificacién. En consecuencia, a menos que se utilice el mismo término (o
un sinénimo) poco claro e impreciso en la especificacion de ambas marcas (véase
el punto 2.1), la ausencia de claridad y precision de la redaccién no es una base
suficiente, en si misma, para defender la identidad o la similitud cuando la Oficina no
pueda determinar de forma clara el ambito exacto de proteccion de los términos poco
claros o imprecisos. Tampoco puede interpretarse un término poco claro o impreciso
en relacién o por referencia con otros productos y servicios de la misma clase o de
clases diferentes.

En consecuencia, si bien los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior se
compararan con los productos y servicios impugnados, teniendo en cuenta los factores
de similitud (como se especifica en detalle en los puntos 3.1 a 3.3), no se podra
determinar similitud alguna cuando no pueda entenderse que el significado natural y
literal de un término poco claro o impreciso lleve a una coincidencia con los productos
y servicios impugnados en lo que respecta a los factores de similitud pertinentes.

Por ejemplo, si bien el término maquinas, poco claro e impreciso, puede entenderse
en su significado natural como «equipo que utiliza electricidad o un motor para
realizar un determinado tipo de trabajo» (traduccién de Collins English Dictionary), este
significado abstracto no revela suficientemente su naturaleza comercial especifica, es
decir, qué maquinas o tipos de maquinas se pretende cubrir. Las maquinas pueden
tener diferentes caracteristicas o finalidades, pueden requerir niveles muy diferentes
de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidas y/o utilizadas, pueden
dirigirse a diferentes consumidores y ser comercializadas a través de diferentes
canales de venta y, por lo tanto, se relacionan con diferentes sectores del mercado.
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En consecuencia, al comparar el término maquinas, poco claro e impreciso, con, por
ejemplo, maquinas de combustion dual para su uso en la agricultura, la ausencia
de claridad y precisién del primer término no puede utilizarse, por si solo, para
defender la identidad o la similitud; tampoco puede interpretarse que el término se
refiera a las maquinas de «combustién dual» o0 a las maquinas «para su uso en la
agricultura» cuando esas cualidades o métodos de uso no han sido expresamente
identificados en la lista y no puedan entenderse a partir de su significado natural
y literal. De ello se desprende que, si bien los términos pueden ser comparados
y ser considerados de la misma naturaleza abstracta en la medida en que son
maquinas, no puede considerarse, sobre la base de la informacion y los hechos
insuficientes que la lista imprecisa de la marca anterior proporciona, que tienen la
misma finalidad o utilizacién, o que tienen caracter complementario o competidor.
No puede considerarse, asimismo, que se dirijan al mismo publico destinatario, que
compartan los mismos canales de distribucién o que sean producidos habitualmente
por las mismas empresas. Por consiguiente, a menos que se especifique mas
claramente el término maquinas, que es poco preciso, los productos no pueden
considerarse ni idénticos ni similares.

Sin embargo, si un término poco claro o impreciso va seguido de otro término que
identifique expresamente los productos y servicios a modo de ejemplo (por ejemplo,
maaquinas, en particular maquinas agricolas o servicios de reparacion, en particular
reparacion de vehiculos), también podra hacerse una comparacion entre ese término
especifico (maquinas agricolas o reparacion de vehiculos) y los productos y servicios
de la marca impugnada (25/06/2020, T-114/19, B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 51,
53). Ello podria dar lugar a la coincidencia en los factores de similitud pertinentes entre
ese término especifico y los productos y servicios impugnados.

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior también pueden aclararse
mediante una renuncia parcial por parte del titular de la marca, lo que facilitaria la
comparacion con los productos y servicios de la marca impugnada, y podria dar
lugar a que se determinara una identidad o similitud entre los productos y servicios
objeto de comparacion, basandose en los criterios pertinentes especificos citados
en los puntos 3.1 a 3.3. Si la marca anterior es un registro de marca de la Unién
Europea, la renuncia (parcial) se rige por las normas establecidas en el articulo 57 del
RMUE. En el caso de las marcas nacionales, debera presentarse una renuncia parcial
ante la autoridad correspondiente, que sera la encargada de determinar si puede ser
aceptada.

Asimismo, si una marca anterior que contiene un término poco claro o impreciso esta
sujeta a la prueba del uso, y esta ultima se solicita de conformidad con el articulo 47,
apartados 2 y 3, del RMUE, las pruebas presentadas que demuestren el uso efectivo
de la marca en relacién con productos o servicios especificos también pueden aclarar
el alcance de los productos/servicios cubiertos por un término poco claro e impreciso
(29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 70). En tales circunstancias, se hara
una comparacion sobre la base del alcance especificado de los productos y servicios
cuyo uso efectivo haya quedado demostrado. Véanse, asimismo, las Directrices,
Parte C, Oposicidn, Seccién 7, Prueba del uso, punto 6.3.4.1.
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1.5.2.2.2 Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios
cubiertos por la marca impugnada

Tal como se establece en el articulo 33, apartado 2, del RMUE, el solicitante de una
marca de la Union Europea debera identificar los productos y servicios para los que se
solicita la proteccion de la marca con suficiente claridad y precision. De conformidad
con el articulo 193, apartado 1, del RMUE, esto se aplica igualmente a los titulares de
registros internacionales que designen a la Union Europea.

Por lo tanto, a menos que se utilice el mismo término (0 un sinébnimo) poco
claro e impreciso en la lista de ambas marcas (véase el punto 2.1), la Oficina,
cuando la marca impugnada contenga un término poco claro o impreciso, reabrira
el examen de la clasificacion de la marca con arreglo al articulo 33 del RMUE (o,
cuando proceda, con arreglo al articulo 193 del RMUE y cuando sea posible) y
suspendera el procedimiento de oposicion en consecuencia (27/02/2014, T-229/12,
Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Véanse también las Directrices, Parte B, Examen,
Seccién 3, Clasificacion, punto 5.5.

El solicitante puede, en cualquier momento, aclarar un término poco claro o impreciso
restringiendo la lista de productos y servicios contenida en la solicitud, siempre que
la lista resultante sea suficientemente clara y precisa y no amplie el alcance de la
proteccion (articulo 49 del RMUE). El titular de un registro internacional que designe
a la Union Europea también podra restringir la lista de productos y servicios de
conformidad con el articulo 9 bis, inciso iii), del Protocolo de Madrid; la lista restringida
se examinara entonces de la misma manera que la de una solicitud de MUE. Véanse
también las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 1, Procedimiento de oposicion,
punto 6.2 y las Directrices, Parte M, Marcas internacionales, punto 3.8.

1.6 Enfoque objetivo

La comparacion de los productos y servicios en cuestién debe apreciarse sin tener
en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto o el caracter distintivo de
la marca anterior. Los examinadores tendran en cuenta todos los factores pertinentes
solo en la apreciacién global de una resolucion.

La clasificacién de los productos y servicios no resulta concluyente, ya que productos
y servicios similares pueden clasificarse en distintas clases, mientras que productos y
servicios distintos pueden estar comprendidos en la misma clase.

La identidad o la similitud entre los productos y servicios debera determinarse sobre
una base objetiva.

Es preciso basar las conclusiones en las realidades del mercado, es decir, en las
costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. Estas
costumbres —en particular, las practicas comerciales— son dinamicas y estan en
continuo cambio. Por ejemplo, hoy en dia los teléfonos méviles combinan muchas
funciones, tanto siendo una herramienta de comunicacion como un dispositivo
fotografico.
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El grado de similitud entre los productos y servicios es una cuestion legal que la
Oficina debe examinar de oficio, aunque las partes no lo mencionen (16/01/2007,
T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). No obstante, el examen de oficio de la Oficina se
limitara a hechos notorios, es decir, «xhechos que cualquier persona puede conocer
0 que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles», lo
cual excluye hechos de caracter extremadamente técnico (03/07/2013, T-106/12,
Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En consecuencia, no debe especularse o no
deberia investigarse ampliamente de oficio lo que no se derive de las pruebas o
los argumentos presentados por las partes o lo que no se conozca comunmente
(09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Esto se desprende del
articulo 95, apartado 1, del RMUE, segun el cual, en los procedimientos de oposicion,
la Oficina debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos
presentados por las partes y a la compensaciéon solicitada. Véanse, asimismo, las
Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusién,
Capitulo 1, Principios generales.

1.7 Declaracion de los motivos

Se le exige al examinador que motive el resultado de la comparacion (identidad,
similitud o diferenciacién) para cada uno de los productos y servicios especificados
en la solicitud del registro. Sin embargo, el examinador podra usar una justificacion
de caracter general para grupos de productos o servicios afectados, siempre que
estos productos o servicios presenten caracteristicas analogas (véase, por analogia,
18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38;
12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013,
C-597/12 , Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identidad

21 Principios generales

La identidad se define, por lo general, como «la calidad o condicion de ser iguales en
cuanto a la sustancia, la composicion, la naturaleza, las propiedades o, en particular,
las cualidades consideradas» (traduccién de la definicion del Oxford Dictionaries,
edicion en linea).

La identidad no solo existe si los productos y servicios coinciden completamente (se
utilizan los mismos términos o0 sindnimos), sino también cuando, y en la medida en
que, los productos y servicios de la marca impugnada entran dentro de la categoria
mas amplia de la marca anterior o, cuando y en la medida en que - por el contrario -
un término mas amplio de la marca impugnada incluye los productos y servicios mas
especificos de la marca anterior. A este respecto, el concepto de una amplia categoria
de productos y servicios no se limita necesariamente a un unico término (p. €j., las
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prendas de vestir de la clase 25), sino que, también, puede abarcar varios términos.
Por ejemplo, los materiales y elementos de edificios y construccién, no metalicos de la
clase 19 y el desarrollo, programacion y aplicaciéon de software de la clase 42 pueden
considerarse categorias amplias de productos y servicios, respectivamente.

Asimismo, puede existir identidad cuando dos categorias amplias que se comparan
coinciden parcialmente («se solapan») (véanse ejemplos en el punto 2.4). De ahi que
puedan diferenciarse los casos de «identidad total» y de «identidad parcial».

La identidad no debe establecerse basandose en los factores de similitud (véase el
punto 3.1.1) ni sobre la base de un término poco claro o impreciso en una marca
anterior, ya que no es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos
y servicios especificos, es decir, qué tipo de productos y servicios, estan realmente
cubiertos por esos términos (véase el punto 1.5.2.2.1 y la lista de ejemplos de términos
poco claros e imprecisos del anexo |: Cuestiones especificas en relaciéon con la
similitud de los productos y servicios, punto 4.7). Sin embargo, cuando en ambas
marcas se utiliza el mismo término poco claro e impreciso (o un sinénimo), como en
el caso de las maquinas, los términos coinciden integramente y, por lo tanto, deben
considerarse idénticos.

2.2 Términos idénticos o sinonimos

La identidad entre los productos o servicios controvertidos debe determinarse a partir
del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y servicios de las dos
marcas que se han identificado con arreglo a los principios generales establecidos
en el punto 2.1. La identidad es obvia cuando los productos y servicios objeto de
comparacion figuran en ambas listas, utilizando exactamente los mismos términos.

Ejemplo
® \Vehiculos son idénticos a vehiculos.

Cuando este no sea el caso, los términos de las listas de productos y servicios
respectivas habran de interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinénimos,
es decir, que tienen el mismo significado. La interpretacion puede llevarse a cabo
basandose en las definiciones del diccionario, las expresiones de la Clasificacién de
Niza y, en especial, teniendo en cuenta la perspectiva comercial.

Ejemplos

® Bicicleta es un sindbnimo de bici, por lo que los productos son idénticos.

e EI significado de las palabras articulos para fumadores de la clase 34 hace
referencia a objetos individuales que se utilizan en estrecha relacion con el tabaco y
los productos del tabaco. En ediciones anteriores de la Clasificacion de Niza estos
productos se llamaban requisitos para fumadores. Por lo tanto, a pesar de que se
utilice un término diferente en el titulo de la clase, estos productos son idénticos.

® Desde una perspectiva comercial, los servicios de estaciones termales 'y
servicios de belleza prestados por balnearios

son los mismos servicios y, por lo tanto, idénticos.
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Sin embargo, si se utiliza una redaccién idéntica, pero los productos se clasifican en
clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos:

Ejemplos

® | os taladros (maquinas herramientas) de la clase 7 no son idénticos a los taladros
(herramientas de mano) de la clase 8.

® |os laseres (que no sean para uso médico) de la clase 9 no son idénticos a los
laseres (con fines curativos) de la clase 10.

Aunque puedan ser similares, la clasificacion en diferentes clases indica que tienen
diferentes caracteristicas, como una naturaleza, un destino o una utilizaciéon, etc.,
distintos.

Este argumento no es aplicable si la clasificacion diferente se debe, Unicamente, a
una revision de la Clasificacion de Niza o cuando quede patente que los productos o
servicios estan mal «clasificados» debido a un error evidente.

Ejemplos

® Naipes (clase 16 — 7.2 edicion) son idénticos a naipes (clase 28 — 102 edicién).
® Productos farmacéuticos (clase 15) —un error de mecanografia evidente— son
idénticos a productos farmacéuticos (clase 5).

2.3 Términos incluidos en la indicacion general o categoria
amplia

2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca
impugnada

Marca anterior

Marca
impugnada

Si la lista de productos y servicios del derecho anterior incluye una indicacion
general o una categoria amplia que comprende los productos y servicios de la marca
impugnada en su totalidad, los productos y servicios seran idénticos (17/01/2012,
T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

Ejemplos

® E| hospedaje temporal (derecho anterior, clase 43) incluye los servicios de
albergues juveniles (marca impugnada, clase 43), por lo que los servicios son
idénticos.
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® |a pasta (derecho anterior, clase 30) incluye los espaguetis (marca impugnada,
clase 30), por lo que los productos son idénticos.

Sin embargo, no puede aplicarse el mismo razonamiento cuando la marca anterior
contenga una indicacién general u otro término general que se considera que carece
de la claridad y precision necesarias (véase la lista de ejemplos en el anexo I
Cuestiones especificas en relaciéon con la similitud de los productos y servicios,
punto 4.7). No es posible, sobre la base de un término poco claro e impreciso, inferir
con un grado razonable de certeza qué productos y servicios especificos, es decir, qué
tipo de productos y servicios, estan realmente cubiertos por el término, ya que este,
por si mismo, no revela suficientemente la naturaleza y caracteristicas comerciales
especificas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su
destino, utilizacion, el publico destinatario pertinente, los canales de distribucién, el
sector del mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo tanto, cuando la
marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, debera interpretarse en
consecuencia (véase el punto 1.5.2.2.1).

2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca
anterior
Marca
impugnada

Marca anterior

Cuando los productos y servicios que designe la marca anterior estén incluidos en
una indicacion general o en una categoria mas amplia de la marca impugnada, dichos
productos y servicios se consideraran idénticos, ya que la Oficina no puede examinar
de oficio la categoria mas general de los productos y servicios del solicitante/titular
(07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Ejemplos

® |os pantalones vaqueros de la marca anterior (clase 25) estan incluidos en las
prendas de vestir (marca impugnada, clase 25), por lo que los productos se
consideran idénticos.

® |as bicicletas de la marca anterior (clase 12) estan incluidas en los vehiculos
(marca impugnada, clase 12), por lo que los productos se consideran idénticos.

El solicitante/titular podra, en cambio, limitar la lista de productos y servicios de forma
que se excluya la identidad, aunque todavia se pueda establecer la similitud (sentencia
de 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

® |os pantalones vaqueros de la marca anterior (clase 25) estan incluidos en las
prendas de vestir (clase 25). Si el solicitante/titular limita la lista a prendas de
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vestir, excluyendo pantalones vaqueros, los productos ya no seran idénticos sino
similares.

® |as bicicletas de la marca anterior (clase 12) estan incluidas en los vehiculos
(marca impugnada, clase 12). Si el solicitante/titular limitase la lista a vehiculos, en
concreto, automoviles, los productos ya no serian ni idénticos ni similares.

Si el solicitante/titular no limita la lista de productos y servicios, o lo hace en una
medida insuficiente, la Oficina tratara el término amplio/la categoria amplia contenido/a
en la solicitud como una sola unidad y considerara que existe identidad.

Si la marca impugnada incluye una indicacién general o un término o una categoria
mas amplios, asi como los articulos especificos abarcados por dicha indicacion
general o término/categoria amplios, serad necesario que se compare todo ello con
los productos y servicios anteriores especificos. El resultado de identidad que se
determine gracias a la indicacion general o al término o a la categoria mas amplios no
abarcara automaticamente los articulos especificos.

Ejemplo

® |a marca impugnada comprende vehiculos (indicacidon general) asi como bicicletas,
aeronaves, trenes (incluidos en vehiculos). Cuando la marca anterior esté protegida
para bicicletas, la identidad se declarara con respecto a vehiculos y bicicletas, pero
no para aeronaves o trenes.

Sin embargo, si la marca impugnada incluye una indicacion general o un
término/categoria amplios y términos especificos que no se enumeran de manera
independiente, sino Unicamente como ejemplos de productos/servicios incluidos en
dicha indicacion general o en dicho término/categoria amplios, la comparacion difiere
en la medida en que no es necesario comparar los ejemplos especificos de los
productos/servicios enumerados, sino solo la indicacion general o el término/categoria
amplios para los que se solicitd proteccion o para los que se registré (03/07/2013,
T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

Ejemplo

® La marca impugnada incluye vehiculos, en particular bicicletas, aeronaves, trenes.
La marca anterior goza de proteccién para bicicletas, Los productos en conflicto se
consideran idénticos, ya que la categoria amplia de vehiculos incluye bicicletas y
los ejemplos especificos de los productos enumerados después de esa categoria
amplia no necesitan ser comparados.

El solicitanteftitular podra evitar este resultado suprimiendo la categoria general
vehiculos, la expresidn en particular y la categoria especifica bicicletas.

Cuando la lista de productos y servicios de la marca impugnada indica vehiculos, a
saber bicicletas, aeronaves, trenes, la comparacion es distinta en la medida en que
solo deben compararse los elementos especificos. En este caso, solo las bicicletas
impugnadas son idénticas a los productos anteriores.
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24 Solapamiento

Earlier mark

Contested mark

Cuando dos categorias de productos y servicios coincidan parcialmente («se
solapeny) podra existir identidad si:

1. estan clasificados en la misma clase; y
2. es imposible separar de forma clara los dos productos y servicios.

Ejemplos

Productos de la marca anterior

Productos de la marca

impugnada

Parte coincidente

Prendas de vestir de exterior

para mujer. (clase 25)

Prendas de vestir de cuero
(clase 25)

Prendas de vestir exteriores de

cuero para mujer

Componentes y piezas de
recambio de vehiculos terrestres
(clase 12)

Asientos de vehiculos(*) (clase
12)

Asientos de vehiculos terrestres

Pan (clase 30)

Productos de panaderia de larga

duracion. (clase 30)

Pan de larga duracién

Jabon (clase 3)

Preparaciones para limpiar, que
no sean para uso personal (clase
3)

Jabones para la limpieza

doméstica

Instrumentos cientificos (clase 9)

Instrumentos opticos (clase 9)

Instrumentos o&pticos cientificos,

por ejemplo, microscopios

Servicios bancarios en linea
(clase 36)

Servicios bancarios comerciales
(clase 36)

Servicios bancarios comerciales

en linea

(*) 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.

En dichos casos, a la Oficina le resulta imposible filtrar los productos de las categorias
citadas. Dado que la Oficina no puede examinar de oficio la categoria mas amplia de
los productos del solicitante/titular, estos se consideraran idénticos.
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En el cuarto ejemplo indicado, el resultado varia, por supuesto, si jabon se limita a
Jjabones para uso personal. En este caso, los productos ya no estan incluidos en la
categoria de preparaciones para limpiar, que no sean de uso personal de la clase 3, ya
que estas ultimas estan unicamente destinadas a uso doméstico.

Ademas, cuando la marca anterior contiene una indicacion general u otro término
general que se considera que carece de la claridad y precision necesarias, no se
puede encontrar ningun solapamiento sobre la base de ese término (véase la lista
de ejemplos en el anexo |: Cuestiones especificas en relacién con la similitud de
los productos y servicios, punto 4.7). No es posible inferir con un grado razonable
de certeza qué productos y servicios especificos, es decir, qué tipo de productos
y servicios, estan realmente cubiertos por un término poco claro e impreciso, ya
que este no revela suficientemente, por si mismo, la naturaleza y caracteristicas
comerciales especificas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales
como su destino, utilizacion, el publico destinatario pertinente, los canales de
distribucion, el sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo
tanto, cuando la marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, debera
interpretarse en consecuencia (véase el punto 1.5.2.2.1).

2.5 Practica de uso de las indicaciones generales de los titulos
de clase

Con arreglo al articulo 33, apartado , del RMUE, la Oficina no pone objeciones a
que se utilicen cualquiera de las indicaciones generales de los titulos de las clases,
siempre que dichas identificaciones sean lo suficientemente claras y precisas (°2.

De conformidad con el articulo 33, apartado 5, del RMUE, cuando se utilicen términos
generales o indicaciones generales de los titulos de las clases, se entendera que
estos incluyen todos los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor
literal de la indicacion o el término considerado. No debera entenderse que incluyen
las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse
comprendidos en ese tenor literal.

A este respecto, en lo que se respecta a las indicaciones generales de los titulos de
clases que se considera que carecen de la claridad y precision necesarias (véase
el anexo I: Cuestiones especificas en relacién con la similitud de los productos
y servicios, punto 4.7), no es posible inferir con un grado razonable de certeza
qué productos y servicios especificos, es decir, qué tipo de productos y servicios
especificos, estan realmente cubiertos por esas indicaciones generales, ya que estas
no revelan suficientemente, por si mismas, la naturaleza y caracteristicas comerciales
especificas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su
destino, utilizacion, el publico destinatario pertinente, canales de distribucién, sector de
mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por consiguiente, estas indicaciones

52 yéase la Comunicacion comin relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificacion y a las indicaciones
generales de los titulos de las clases de la Clasificacion de Niza PC1).
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generales especificas de los titulos de clase deben interpretarse en consecuencia
(véase el punto 1.5.2.2).

En virtud del articulo 33, apartado 8, del RMUE, durante el plazo de seis meses
hasta el 24/09/2016, los titulares de marcas de la Union Europea solicitadas antes
del 22/06/2012 que estén registradas respecto de un titulo integro de una clase de
Niza, tuvieron la oportunidad de declarar que su intencion en la fecha de presentacion
habia sido incluir productos y servicios mas alla de los comprendidos en el tenor
literal del titulo de la clase considerada, siempre que los productos y servicios asi
designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase
de la edicion de la Clasificacion de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

Durante dicho plazo de seis meses, continué estando en vigor la Comunicacién
n.° 2/12 del Presidente, de 20/06/ 2012 vy, por tanto, se consideraba que las marcas
solicitadas antes del 22/06/2012 y registradas respecto de un titulo integro de
una clase comprendian el tenor literal de las indicaciones generales, asi como los
productos y servicios de la lista alfabética de la clase de la edicion de la Clasificacion
de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

De conformidad con el articulo 33, apartado 8, del RMUE, ultima frase, a partir de
la expiracion de dicho plazo desde la entrada en vigor del Reglamento modificador,
se considerara que todas las marcas de la Unién Europea registradas respecto de
un titulo integro de una clase de Niza para las que no se presenté una declaracion,
abarcan unicamente los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor
literal de las indicaciones incluidas en el titulo de la clase correspondiente.

Las declaraciones respecto de marcas de la Union Europea solicitadas durante el
plazo de referencia surtiran efecto a partir del momento de su inscripcién en el
Registro.

En el supuesto que la declaracion sea aceptada y se modifique el Registro, sera de
aplicacion lo dispuesto en el articulo 33, apartado 9, del RMUE .

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 33, apartado 9, del RMUE, la modificacion
de una lista de productos y servicios, inscrita en el Registro tras una declaracion en
virtud del articulo 33, apartado 8, del RMUE que se haya efectuado durante el plazo
de seis meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento, no puede conceder
al titular de una marca de la Unién Europea el derecho a oponerse o solicitar una
declaracion de nulidad de una marca posterior si, y en la medida en que (i) dicha
marca posterior estuviera en uso o se haya presentado una solicitud de registro de
dicha marca posterior para los productos y servicios antes de que se modificara el
registro de la marca anterior, y (ii) que el uso en relacién con dichos productos y
servicios no infringiera ni pudiera haber infringido los derechos del titular que estan
basados en el tenor literal de los productos y servicios inscritos en el Registro en dicha
fecha.

En la practica, esto significa que cuando la marca anterior es una marca de la Unién
Europea y la marca impugnada se presentd, o estaba en uso, antes de que se
modificara el Registro con arreglo al articulo 33, apartado 8, del RMUE en relacion
con la marca de la Union Europea anterior, no se tendran en cuenta los productos y
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servicios que se considere que van mas alla de los comprendidos en el tenor literal
del titulo de la clase respecto de las oposiciones o las solicitudes de declaracion de
nulidad presentadas después de la entrada en vigor del Reglamento modificador.

Por lo que se refiere al ambito de proteccion de las marcas nacionales, la Oficina
y todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unién Europea publicaron una
comunicacion comun sobre la interpretacion del ambito de proteccidn de los titulos
de clase de Niza (anteriormente, Aplicacion de la sentencia «IP Translator») (PC2). De
acuerdo con este comunicado, la Oficina interpretara el alcance de la proteccion de las
marcas nacionales con titulos de clases, de la siguiente manera:

e Marcas nacionales anteriores presentadas antes de Ila sentencia
«IP Translator»: en principio, la Oficina acepta la practica de registro de
todas las Oficinas nacionales de marcas de la Uniéon Europea. Las marcas
nacionales presentadas antes de la sentencia «IP Translator» tienen el alcance
de proteccion concedido por la oficina u oficinas nacionales. La mayoria de las
Oficinas nacionales interpretan los titulos de las clases de sus marcas en sentido
literal. Para dichas marcas, la Oficina interpreta también los titulos de las clases
basandose en el significado natural y habitual de cada indicacién general.

e Solo cinco (°3) oficinas nacionales de marcas no interpretan los titulos de clase de
sus propias marcas registradas antes de la sentencia IP Translator atendiendo a
su significado natural y habitual: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania y Hungria (véase
el cuadro 3.1 de la Comunicacién conjunta). La Oficina interpreta que el alcance
de la proteccion de dichas marcas nacionales incluye los productos y servicios
comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales y los incluidos en
la lista alfabética para esas clases de la edicion de Niza en el momento de la
presentacion (aunque algunas de las oficinas nacionales interpreten que el titulo de
la clase abarca todos los productos y servicios de la clase).

e Marcas nacionales anteriores presentadas después de la sentencia IP
Translator. la Oficina interpreta todos los productos y servicios cubiertos por
las marcas nacionales atendiendo a su significado natural y habitual (véase el
cuadro 3.3 de la Comunicacién conjunta). Sin embargo, en el caso de algunas
marcas nacionales anteriores, las declaraciones realizadas por el solicitante que

53 Aunque el alcance de la proteccion de las marcas finlandesas presentadas antes de la sentencia IP Translator

debe interpretarse, en ultima instancia, Unicamente sobre la base del tenor literal de las indicaciones generales,
los titulares de dichas marcas presentadas antes del 1 de octubre de 2012 pueden especificar el alcance de la
proteccion prevista en la fecha de presentacion. Esta especificacion adicional debe realizarse a mas tardar en
la fecha en que se presente la solicitud de renovacion de la marca por primera vez después de la transposicion
de la Directiva de marcas (DM) (es decir, a partir del 1 de mayo de 2019). En la practica, dichas declaraciones
pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2029. Por consiguiente, solo después de dicha renovacion los
productos y servicios cubiertos por la marca deben interpretarse tnicamente sobre la base de su significado literal.
Antes de la expiracion de esta fecha de renovacion, la Oficina interpretara que el ambito de proteccién de las
marcas nacionales pertinentes en Finlandia incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las
indicaciones generales y los incluidos en la lista alfabética de las clases pertinentes.

Por ejemplo, a menos que el titular ya haya especificado con mas detalle el ambito de proteccion, se interpretara
que una marca presentada en 2008 y renovada el 1 de febrero de 2018 (es decir, antes de la transposicion de
la Directiva sobre marcas) incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones
generales y los incluidos en la lista alfabética de las clases pertinentes hasta que haya expirado la primera fecha
de renovacion posterior al 1 de mayo de 2019. Por lo tanto, en este caso, solo después del 1 de febrero de
2028 se interpretara el ambito de protecciéon de dicha marca Unicamente sobre la base del tenor literal de las
indicaciones generales de las clases pertinentes.
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reivindica la proteccion de la lista alfabética completa también pueden tener que
considerarse si estan registradas en sus respectivos registros [%4].

Los principios mencionados deben aplicarse para determinar el alcance de la
proteccion. Al llevar a cabo la comparacién entre los productos y servicios solo se
tendran en cuenta los productos o servicios cubiertos por estos principios.

3 Similitud entre los productos y servicios
3.1 Principios generales
3.1.1 Factores de similitud

En general, dos articulos se definen como similares cuando tienen algunos rasgos en
comun. La similitud entre productos y servicios no depende de un numero especifico
de criterios que puedan determinarse por adelantado y aplicarse a todos los casos.

La similitud entre los productos y servicios es una cuestion que ha abordado la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Canon (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442). El Tribunal de Justicia declaré que para apreciar la similitud
entre los productos procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que
caracterizan la relacion entre los productos. Estos factores incluyen, entre otros,
su naturaleza, su destino, su utilizacion y su caracter competidor o complementario
(apartado 23).

La expresion entre otros, revela que la lista de los factores mencionados por el
Tribunal es meramente indicativa. Pueden concurrir otros factores ademas de, o en
lugar de, los enumerados por el Tribunal, que pueden resultar pertinentes en el caso
concreto.

Esto lleva a la conclusion de que deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

Factores establecidos en la sentencia Canon:

naturaleza,

destino,

utilizacion,

caracter complementario,
caracter competidor.

Factores adicionales:

® canales de distribucion,
® publico destinatario,

54 Ep Bulgaria, Benelux, Finlandia (hasta el 31 de diciembre de 2013), los solicitantes de Grecia, Hungria, Italia,
Lituania y Rumania podrian obtener la proteccion de la lista alfabética completa completando una declaracion sin
que los términos se enumeren individualmente [véase el cuadro 6 de la version anterior de la Comunicacion
comun sobre la interpretacion del alcance de la proteccion de los titulos de clase de Niza (anteriormente,
aplicacion de «IP Translator») publicada el 20 de febrero de 2014 (version 1.2)]
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® origen habitual de los productos o servicios.

Estos factores, que se explicaran con mas detalle a continuaciéon en el punto 3.2,
también se utilizan en la herramienta Similarity para la comparacién de los productos
y servicios. Cabe sefialar, sin embargo, que aunque la base de datos se limite a estos
ocho factores, podran existir casos especificos en que sean pertinentes otros criterios.

3.1.2 Definicién de los factores pertinentes

La comparacion debe centrarse en identificar los factores pertinentes que caractericen
de forma especifica los productos y servicios que seran objeto de comparacion. Por
lo tanto, la pertinencia de un factor particular depende de los respectivos productos y
servicios objeto de comparacion.

Ejemplo

e Al comparar esquis y botas de esqui es obvio que no coinciden en su naturaleza
ni en su utilizacion o caracter competidor. Por lo tanto, la comparacion deberia
centrarse en su destino, su caracter complementario, sus canales de distribucion,
su origen habitual o el publico destinatario.

Por lo tanto, los factores pertinentes y las propiedades que caracterizan un producto
o servicio podran ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que
deban compararse.

No es necesario enumerar todos los factores posibles. Sin embargo, lo que si importa
es si las conexiones entre los factores pertinentes son lo suficientemente estrechas
como para encontrar similitud.

Podrian formularse las siguientes preguntas:

¢, Como se utilizaran los productos y servicios?

¢, Cual es su destino?

¢, Qué probabilidad -hay de que tengan el mismo productor/proveedor?
¢Normalmente se encuentran en el mismo punto de venta, centro comercial o en la
misma seccién de un supermercado?

En caso de que los factores no estén definidos en el texto de los productos y servicios,
es posible obtener informacion adicional en las entradas de los diccionarios. Sin
embargo, las entradas de los diccionarios deben analizarse en comparacién con la
realidad comercial y, en especial, teniendo en cuenta la Clasificacion de Niza.

Ejemplo

e Segun el diccionario, «ice» (hielo) significa, entre otras cosas, «frozen water»
(agua congelada) [incontable] o «...an ice cream» (un helado cremoso) [contable]
(traducido a partir de la definicion del Collins English Dictionary). Por lo tanto,
si la comparacion de ice (hielo) y ices (helados) de la clase 30 se realizara
exclusivamente sobre la base de las definiciones del diccionario, se llegaria a la
conclusion de que ices es idéntico a ice en la medida en que el primero esta
incluido en el segundo. Sin embargo, ices y ice siempre han sido indicaciones
generales separadas en diferentes partes del titulo de la clase 30, donde ices se
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refiere claramente a los «helados comestibles», mientras que ice siempre se ha
utilizado para denotar «hielo para enfriar». De hecho, con el fin de aclarar esto,
el término ice incluido en el titulo de la clase se ha modificado posteriormente y
figura ahora como «ice (frozen water)» [hielo (agua congelada)]. En consecuencia,
el tenor literal del término ice en el contexto de la Clasificacién de Niza debe
entenderse como referido Unicamente a «cooling ice» (hielo para refrigerar)®®

Una vez que se hayan identificado los factores pertinentes, el examinador debera
determinar la relacion entre los factores, asi como la importancia atribuida a los
factores pertinentes (véase el punto 3.3).

3.2 Los factores especificos de la similitud

Las siguientes secciones definen e ilustran los diversos factores relacionados con la
similitud entre los productos y servicios.

3.2.1 Naturaleza

La naturaleza de un producto o servicio puede definirse como las cualidades o
caracteristicas esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. La
naturaleza suele corresponder a una clase o tipo determinado de producto o servicio o
categoria especifica a la que pertenece dicho producto o servicio y que se emplea
habitualmente para definirlo. Dicho de otro modo, es la respuesta a la pregunta:
«¢,Qué es esto?».

Ejemplos

® Yogur es un producto lacteo.
® Coche es un vehiculo.
® [ ocion corporal es un producto cosmeético.

3.211 Valor indicativo de los titulos de clase y las categorias

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en la
misma indicacion general de un titulo de clase o de una categoria mas amplia no
significa automaticamente que tengan la misma naturaleza. Un ejemplo de categoria
amplia es alimentos para consumo humano.

Ejemplos

e Por un lado, la fruta fresca (clase 31),y café, harina y pan (clase 30), por el otro,
tienen distinta naturaleza a pesar de ser alimentos.

55 Esta distincion entre «ices» y «ice» se desprende claramente de los distintos términos utilizados en la versién
original francesa de la primera edicion de la Clasificacion de Niza, a saber, «glaces comestibles» (helados
comestibles) y «glace» (hielo), respectivamente. Esta interpretacion también se ve confirmada por la cuarta
edicién, en la que el término «glace» (hielo) se modificod por «glace a rafraichir» (hielo para refrigerar) para mayor
claridad.
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e (Carne, pescado, aves y caza (clase 29)son alimentos de origen animal. Frutas
y verduras (clase 31)son alimentos de origen vegetal. Esta ligera conexion, en
concreto, que sean alimentos, no excluye su diferente naturaleza.

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en una
indicacion general de un titulo de clase que sea lo suficientemente restringida aboga
en favor de la identidad o similitud de la naturaleza.

Ejemplo

® |La leche condensada y el queso (ambos en la clase 29)comparten la misma
naturaleza porque pertenecen a la misma categoria de productos, a saber, a los
productos lacteos, que es una subcategoria de alimentos (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.21.2 Propiedades de los productos que definen su naturaleza

El que los productos en cuestion posean diversas propiedades puede resultar de
utilidad para determinar su naturaleza, entre las que se incluyen las siguientes:

La composiciéon: por ejemplo, los ingredientes o los materiales de que estan
constituidos los productos.

Ejemplo

El yogur (clase 29) es un producto lacteo (la naturaleza del yogur puede definirse a
través de su ingrediente basico).

La composicion puede ser el criterio mas pertinente para definir la naturaleza. Sin
embargo, una composiciéon idéntica o similar de los productos no constituye, por si
misma, un indicador de que éstos posean la misma naturaleza.

Ejemplo

e |as sillas (clase 20) y las muriecas (clase 28) pueden estar hechas de plastico, pero
no tienen la misma naturaleza, ya que unas son muebles y otras son juguetes, por
lo que pertenecen a categorias diferentes.

El principio de funcionamiento: por ejemplo, el funcionamiento mecanico, que sea
con o sin motor, el funcionamiento optico, eléctrico, bioldgico, o quimico.
Ejemplo

El telescopio (clase 9) es un dispositivo Optico (la naturaleza de un telescopio puede
definirse mediante su principio de funcionamiento que es optico).

Aunque el principio de funcionamiento puede ayudar a definir la naturaleza de
algunos productos, no siempre reviste un caracter concluyente. Hay casos en que los
productos, en especial si estan relacionados con la tecnologia, aun teniendo el mismo
principio de funcionamiento tienen una naturaleza distinta.

Ejemplo

La batidora y el cepillo eléctrico tienen el mismo principio de funcionamiento de
rotacion, aunque no tienen la misma naturaleza.
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En cambio, hay productos con principios de funcionamiento diferentes, pero con la
misma naturaleza.

Ejemplo

El principio de funcionamiento de las lavadoras que utilizan detergente en polvo es
quimico, lo que no es lo mismo que el principio de funcionamiento de las lavadoras
que lavan con ondas magnéticas. Sin embargo, estos productos tienen la misma
naturaleza, ya que ambos son lavadoras.

El estado fisico: por ejemplo, liquido/sélido, duro/blando, flexible/rigido.

El estado fisico es otra propiedad de los productos que puede utilizarse para definir la
naturaleza, aunque, como ocurria con el principio de funcionamiento, no es un rasgo
concluyente.

Ejemplos

® Todas las bebidas son liquidas. Tienen una naturaleza distinta a la de los alimentos
soélidos. No obstante, al comparar dos bebidas diferentes, su estado fisico no debe
ser concluyente: la leche (clase 29) no tiene la misma naturaleza que una bebida
alcohdlica (clase 33).

e El yogur se comercializa tanto de forma sélida como liquida. No obstante, la
naturaleza de este producto no esta definida por su estado fisico, sino, como ya se
ha mencionado, por su ingrediente basico (la leche). En ambos casos, la naturaleza
de un yogur sélido y la de un yogur liquido es la misma (un producto lacteo).

3.21.3 Naturaleza de los servicios

Al definir la naturaleza de los servicios no pueden utilizarse propiedades como la
composicion, el principio de funcionamiento y el estado fisico, ya que los servicios son
intangibles.

La naturaleza de los servicios puede definirse, en especial, por el tipo de actividad que
se ofrece a terceros. En la mayoria de casos, la categoria en la que esta incluido el
servicio define su naturaleza.

Ejemplo

® | os servicios de taxi (clase 39) tienen la misma naturaleza que los servicios de
autobus (clase 39), ya que ambos son servicios de transporte.

3.21.4 La naturaleza de los productos frente a la naturaleza de los servicios
Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto
obedece a que los productos son articulos de comercio o mercancias. Su venta

implica, normalmente, la transmisién de la propiedad de un objeto fisico. En cambio,
los servicios consisten en la realizacion de actividades intangibles.
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3.2.2 Destino

El «destino» se suele definir como el motivo por el que se hace, se crea o existe un
objeto (traduccion de Oxford Dictionaries, edicion en linea).

Como factor establecido en la sentencia Canon, el destino es el uso previsto para los
productos y servicios, y no cualquier otro uso.

Ejemplo
® |Las bolsas de plastico pueden utilizarse como proteccion contra la lluvia. Sin
embargo, su destino es llevar objetos.

El destino se define por la funcion de los productos y servicios, dicho de otro modo,
responde a las preguntas: «;Qué necesidad satisfacen estos productos y servicios?
¢, Qué problema solucionan?».

En ocasiones, es dificil definir el nivel de abstraccion que resulta apropiado para
determinar el destino. Como ocurre en la definicion de la naturaleza, el destino debe
definirse de un modo lo suficientemente restringido.

Ejemplo

® En el caso de vinagre, el destino no debe definirse como «consumo humano» (que
es el destino general que comparten todos los alimentos), sino como «aderezo
corriente».

3.2.3 Utilizacion

La utilizacion determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para
alcanzar su destino.

La pregunta que cabe formular es: «¢Como se utilizan los productos/servicios?».

A menudo la utilizacion se deduce directamente de la naturaleza o del destino de los
productos y servicios y, por lo tanto, tiene poca o ninguna importancia por si misma en
el andlisis de la similitud.

Ejemplo

® o | a utilizacion de los periédicos y los libros es la misma en el sentido de que
los dos se utilizan para leer. Sin embargo, puede concluirse que existe similitud
basandose en el hecho de que ambos son articulos de imprenta (misma naturaleza)
y de que ambos tienen como fin entretener o informar (mismo destino).

No obstante lo anterior, la utilizacién puede ser importante, con independencia de la
naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos:
Ejemplo

® | os productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel de la
clase 5 pueden adoptar la forma de cremas. Tienen la misma utilizacion que las
cremas cosmeéticas de la clase 3.
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Con todo, incluso cuando la utilizacion caracterice los productos objeto de
comparacion y sea idéntica para ambos productos, este hecho por si solo no sera
suficiente para determinar la similitud.

Ejemplo

® El chicle (clase 30) y el tabaco de mascar (clase 34) tienen una utilizacion idéntica,
aunque este solo hecho no los convierte en similares.

3.24 Caracter complementario

Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexién
entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante
(significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrian pensar
que la responsabilidad de la produccién de tales productos o la prestacion de tales
servicios la tiene la misma empresa (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;
21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 44).

3.241 Relacion (vinculo) entre los productos y servicios

La relacién entre los productos y servicios debe establecerse con un grado suficiente
de certeza. Cuando la relacion entre los productos y servicios no es lo suficiente
estrecha para ser indispensable (esencial) o importante (significativa) para el uso del
otro, no se puede encontrar ninguna complementariedad.

Cuando se examina si el consumidor supondria que existe un vinculo entre los
productos y servicios, es conveniente tener en cuenta la realidad econdémica del
mercado tal como es actualmente (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al.,
EU:T:2018:2, § 41-42).

Un vinculo funcionalentre los productos y servicios normalmente sera un fuerte
indicio de complementariedad: por ejemplo, cuando un producto o servicio es
necesario para el correcto funcionamiento del otro, uno permite el uso del otro, o uno
no puede ser utilizado sin el otro.

En los siguientes casos existe complementariedad entre los productos comparados.

Ejemplos

e FE| software, en particular para los juegos de casino y juegos recreativos de la clase
9 es esencial para el funcionamiento de los juegos (como los juegos electronicos
o0 de azar en linea) de la clase 28 y existe una complementariedad entre los
productos (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221,
§ 54).

® La unica finalidad de los dispositivos de cables (como soportes y clips para
contener y organizar los cables de audio y video) de la clase 9 es que se utilicen
con los cables eléctricos y cables (como los cables AV) de la clase 9, ya que los
primeros se utilizan para sujetar y organizar los segundos. De ello se desprende
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que existe un vinculo innegable de complementariedad entre ellos (24/04/2018,
T-831/16, ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).

® |os aplicadores de lociones capilares (clase 21) complementan a las /ociones
capilares (clase 3) y se utilizan para aplicarlas correctamente (16/12/2015,
T-356/14, Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).

También puede haber un vinculo entre, por una parte, un determinado producto y sus
partes, componentes y accesorios, por otra parte. Por lo tanto, hay complementariedad
cuando la parte, el componente o accesorio correspondiente se vende de forma
independiente y se requiere para el uso adecuado del producto final o cuando
la parte, el componente o el accesorio no puede cumplir su finalidad si no esta
incluido en el producto final. En los siguientes ejemplos los productos se consideran
complementarios.

Ejemplos

® Cepillos de dientes eléctricos (clase 21) y cabezales de cepillos de repuesto (clase
21);

e Sierras eléctricas (clase 7) y hojas de sierra (clase 7);

® Aparatos de iluminacion (clase 11) y accesorios de iluminacién (clase 11).

Los principios aplicables a la comparacién de varios tipos de productos y servicios
entre si también se aplican a la comparacién entre los productos, por un lado,
y los servicios, por otro. Ademas, puede existir una similitud basada en la
complementariedad entre los productos, por un lado, 'y los servicios que cubren
productos idénticos, por el otro (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399,
§ 54-56, 07/09/2016, T-204/14, VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

En los siguientes casos existe una relacién de complementariedad entre los productos
y servicios objeto de la comparacion.

Ejemplos

e |a instalacion, reparacion y mantenimiento de aparatos de sistemas de calefaccion
a base de agua en la. clase 37 garantizan el buen funcionamiento de las
instalaciones de calefaccion de la clase 11 (tales como las instalaciones
de calefaccion a base de agua); existe una complementariedad entre ellas
(06/06/2018, T-264/17, SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).

e El| disefio y el desarrollo de hardware y software informatico de la clase 42
son importantes para el funcionamiento de los ordenadores; los dispositivos
portatiles de comunicacion de la clase 9; existe una complementariedad entre ellos
(27/09/2016, T-450/15, luvoworld / luvo, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).

e Existe una complementariedad entre, por un lado, los jabones, perfumeria, aceites
esenciales, cosméticos, lociones capilares de la clase 3 vy, por otro, los balnearios,
barios turcos, servicios de sauna, servicios de balneario de salud de la clase 44.
Los tratamientos en los balnearios, bafios turcos y balnearios de salud suelen ir
seguidos de la aplicacion de lociones corporales y cremas hidratantes, y el publico
puede esperar que se le trate con estos productos en dichos establecimientos
(26/02/2015, T-388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). En ese caso, los
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productos de la clase 3 son importantes para el uso adecuado de los servicios
de la clase 44.

® En la comparacion de los servicios de venta al por menor en tiendas de todo tipo
de productos alimenticios, especialmente de pasteleria y confiteria, incluidos en la
clase 35, con diversos tipos de productos alimenticios incluidos en las clases 29, 30
y 31, los servicios de venta al por menor se refieren a una categoria de productos
relativamente amplia que comprende los productos cubiertos por la otra marca.
En consecuencia, los servicios de venta al por menor y los productos cubiertos
por la otra marca se consideraron complementarios (05/05/2015, T-715/13, Castello
(fig.) / Castellé y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31). En este caso, los
servicios de la clase 35 son importantes para proveer a los consumidores de los
productos de las clases 29, 30 y 31.

® | os servicios médicos de la clase 44 son importantes, incluso indispensables, para
el uso de los productos farmacéuticos de la clase 5. Del mismo modo, administrar
productos farmacéuticos es importante, incluso indispensable, para la prestacion
de los servicios en cuestion. Existe complementariedad entre estos productos y
servicios (14/06/2018, T-165/17, EMCURE / Emcur et al, EU:T:2018:346, § 60-61).

3.24.2 Factores adicionales para establecer un vinculo entre los productos y los
servicios

Solo existe complementariedad entre los productos y servicios cuando los
consumidores de los productos y servicios en cuestién puedan pensar que una misma
empresa es responsable de la produccién de dichos productos o la prestacion de
esos servicios. En ese sentido, el publico destinatario y el origen comercial habitual
de los productos y servicios son factores importantes para establecer el caracter
complementario.

El publico destinatario

Por definicion, los productos o servicios complementarios deben poder utilizarse
conjuntamente, de modo que los productos y servicios destinados a publicos distintos
no pueden ser complementarios (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14,
§ 57-58; (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298,
§ 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO
(fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15,
climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), incluso si se consideran
mutuamente indispensables (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE,
EU:T:2017:29, § 40, 43, 46).

Ejemplos

® |os productos textiles (clase 24), dirigidos al publico en general, y los servicios
relacionados con el tratamiento de los productos textiles (clase 40), destinados a
profesionales, no pueden ser complementarios (16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood,
EU:T:2013:251, § 28-32). Estos productos y servicios no son similares.
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e El publico destinatario de los productos de plastico o sintéticos utilizados como
materias primas o materiales semiacabados (p. €j., los plasticos de resina sintética
de la clase 1y las materias plasticas en forma extruida de la clase 17) esta formado
por moldeadores y convertidores, mientras que los productos terminados (p. €j.,
los vehiculos de la clase 12) estan dirigidos al publico general. Los productos en
cuestion no son complementarios (09/04/2014, T- 288/12, Zytel, EU:T:2014:196,
§ 28, 41). No hay similitud entre ellos.

No habra complementariedad entre un determinado producto, por un lado, y sus
partes, componentes o piezas, por otro, cuando los productos objeto de comparacion
no estén destinados al mismo publico (p. ej., el componente esta destinado al
fabricante, pero no al consumidor del producto final) y cuando las partes, los
componentes o las piezas no se vendan normalmente de manera independiente como
piezas de recambio del producto final. En consecuencia, en los ejemplos siguientes,
aunque las piezas o componentes sean indispensables o importantes para el correcto
funcionamiento del producto final, no existe complementariedad entre los productos
que se comparan.

Ejemplos

® Las aspas de ventilador (clase 7) y los secadores de pelo (clase 11);
® | os cables eléctricos (clase 9) y las lamparas (clase 11);
® |as bolas para boligrafos (clase 16) y los boligrafos (clase 16).

El origen de los productos y servicios

Los productos y servicios que son complementarios suelen tener el mismo origen
comercial, o bien dan a los consumidores algun motivo para suponer que es la misma
empresa la responsable tanto de la produccién de los productos como de la prestacion
de los servicios.

Ejemplos

® |os esquis (clase 28) y las botas de esqui (clase 25) son complementarios, porque
los unos resultan indispensables para utilizar los otros. El publico destinatario
podra pensar que dichos productos proceden de la misma empresa. Ademas,
comparten el mismo publico destinatario y los canales de distribucion, por lo que
estos productos se consideran similares.

® El material didactico de la clase 9 (p. ej., publicaciones electronicas descargables,
archivos de audio y video, soportes de datos pregrabados y casetes de audio/
video) y la clase 16 (p. ej., material impreso) son esenciales y, por tanto,
complementarios a los servicios educativos de la clase 41. En general, los
materiales los facilita la misma empresa; comparten el mismo publico destinatario
y los canales de distribucién. Estos productos son similares a los servicios en
cuestion (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260; 22/04/2008, T-233/06, El
tiempo, EU:T:2008:121, § 36-37).

® | os servicios de arquitectos (disefio de edificios) (clase 42) son indispensables para
la construccion de edificios (clase 37). Estos servicios se suelen ofrecer juntos
a través de los mismos canales de distribucion, los mismos proveedores y al
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mismo publico destinatario. Por consiguiente, estos servicios son complementarios
y similares (09/04/2014, T-144/12, Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Por el contrario, no hay complementariedad entre los productos y servicios de los que
no se espera que compartan el mismo origen comercial.

Ejemplo

® No hay complementariedad entre los servicios financieros y bancarios (clase 36),
por un lado, y los servicios inmobiliarios (clase 36), por otro. Los servicios bancarios
pueden desempefar un papel importante en la compra de una propiedad, pero
no se puede deducir de ello que los consumidores se veran inducidos a creer
que la misma empresa es responsable de los servicios inmobiliarios. Llegar a
otra conclusién implicaria que todo procedimiento no financiero que dependa de
la prestacion de financiacion es complementario de un servicio financiero. Ademas,
los servicios no tienen la misma naturaleza, el mismo destino o la misma utilizacion,
y no se prestan en las mismas instalaciones. Por consiguiente, estos servicios no
son similares (17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

3.24.3 Tipos de interrelacion entre productos y servicios en los que no suele haber
complementariedad

En los siguientes casos no suele haber ninguna complementariedad entre los
productos y servicios, ya que ninguno de ellos es indispensable o importante para
el uso del otro, y cualquier uso conjunto es una cuestién de conveniencia o de habitos
o preferencias de los consumidores.

Uso conjunto

La complementariedad debe diferenciarse, de forma clara, del uso conjunto cuando
los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por eleccion o
conveniencia, a pesar de que, también, pueden emplearse uno sin el otro o con
productos distintos (por ejemplo, el pan y la mantequilla). Cuando su uso conjunto
es meramente opcional y no indispensable ni importante, falta el vinculo estrecho
necesario (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809,
§ 29). En dichos casos, la similitud puede apreciarse atendiendo solo a otros factores,
pero no al caracter complementario.

Ejemplo

® Aunque los productos de confiteria, los caramelos, las galletas, los barquillos, las
pastas, las patatas fritas o el pan de la clase 30 pueden ir acompafados de bebidas
de las clases 29, 30 o 32, su uso no es ni indispensable ni importante para el
consumo de bebidas lacteas, café, bebidas a base de café o cerveza o viceversa,
aunque sea probable que el publico pertinente las consuma conjuntamente. Por
consiguiente, no existe una estrecha conexién entre estos productos y no pueden
considerarse complementarios (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER
et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco (fig.) /
MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, T-648/18, Crystal / CRISTAL,
EU:T:2019:857, § 42).
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e Aunque el funcionamiento de las correas de transmision (clase 12) puede medirse
con ayuda de un dispositivo para pruebas de vehiculos de motor (clase 9), no
significa que los productos sean complementarios. Tal vez sea conveniente, en
ciertos casos, medir el rendimiento de un parametro o del otro, pero la mera
conveniencia no es suficiente para determinar que uno de los productos es
indispensable para el otro (03/10/2013, R _1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et
al., § 39).

Complementariedad estética

No puede excluirse que en algunos sectores, como el de la moda y de los productos
cosméticos, pueda existir, en la mente del publico pertinente, ademas de una
complementariedad funcional, una «complementariedad estética» entre productos
cuya naturaleza, finalidad o método de uso son diferentes (11/07/2007, T-150/04,
Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). El Tribunal General define la «complementariedad
estética» como una relacion entre los productos que «debe consistir en una auténtica
necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable o importante
para el uso del otro y de que los consumidores consideren habitual y normal utilizar
tales productos conjuntamente» (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214,
§ 36; 20/10/2011, T-214/09, Cor Il, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, T-435/17,
HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Por lo tanto, deben
considerarse los siguientes elementos.

® La conexion entre los productos es subjetiva. Su caracter estéticamente
complementario viene determinado por los habitos y las preferencias de los
consumidores, que pueden surgir de las estrategias de marketing de los
productores o incluso de simples tendencias de moda (27/09/2012, T-357/09,
Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 59;
25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.), EU:T:2018:596, § 53).

® La complementariedad estética puede aplicarse cuando los productos en
cuestion tienen una funcién estética comun al contribuir conjuntamente, por
ejemplo, a la imagen externa del consumidor en cuestion, y cuando el publico
pertinente considera habitual y normal utilizar los productos conjuntamente. La
complementariedad estética entre ciertos productos se puede encontrar cuando
es comun que el cliente coordine estéticamente los productos en cuestién, aunque
la manera en que estos se combinen esté regida por preferencias (ya que los
productos podrian cumplir su finalidad de forma independiente entre si).

Ejemplos

® |Los bolsos de la clase 18, por un lado, y las prendas de vestir y el calzado
de la clase 25, por otro, comparten una funcidén estética comun al contribuir
conjuntamente al «aspecto» del consumidor. Esta coordinacion depende del
consumidor de que se trate, del tipo de actividad para el que se componga
ese aspecto (trabajo, deporte u ocio, en particular) o de los esfuerzos de
marketing de los operadores economicos del sector (11/07/2007, T-443/05,
Pirafam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76).
Sin embargo, es comportamiento habitual del cliente combinar estéticamente estos
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productos al comprarlos y su coordinacidon estética también puede tenerse en
cuenta en la fase de disefio.

® |Las alfombras de la clase 27 y los muebles de la clase 20 se utilizan en la
decoracion del hogar y tienen una funcion estética comun que lleva al consumidor,
por regla general, a usarlos juntos y a combinarlos para crear un ambiente
armonioso (20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Aunque se reconozca, la mera existencia de una «complementariedad estética» entre
los productos no es suficiente por si sola para concluir que existe similitud entre
ellos (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Para apreciar similitud, los
consumidores deben considerar habitual que los productos se vendan con la misma
marca, lo que normalmente implica que un gran numero de fabricantes o distribuidores
de los productos sean los mismos (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72,
§ 63; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, T-214/09, Cor
Il, EU:T:2011:612, § 34).

Productos auxiliares

Si determinados productos y servicios solo apoyan o complementan a otro producto
o servicio, no se consideran complementarios con arreglo al significado de la
jurisprudencia. Los productos «accesorios»se utilizan tipicamente para los envases
(por ejemplo, botellas, cajas, latas, etc.) o para la promocion (por ejemplo, folletos,
carteles, listas de precios, etc.). De igual modo, los productos y servicios ofrecidos
gratuitamente durante una campafia de «merchandising» no suelen ser similares al
producto o servicio principal.

Ejemplos

® |La organizacion y realizacién de exposiciones (clase 41) no es similar a los
productos de imprenta, incluidas notas de eventos (clase 16), ya que estos
productos solo sirven para promover y anunciar el evento especifico. Estos
productos y servicios no son complementarios.

® [ o0s complementos nutricionales a base de hierbas de la clase 5, cuya finalidad
principal es prevenir o remediar problemas médicos, en el sentido amplio del
término, o equilibrar deficiencias nutricionales, no son indispensables o importantes
para el uso de cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas de la clase 32, cuya finalidad principal es calmar la sed o formar parte
de la nutricibn humana estandar. EI consumo de estos productos combinados
es meramente secundario. Aunque uno de los productos puede complementar el
consumo del otro, estos productos no son complementarios. Ademas, dado que
su destino, canales de distribucion y productores habituales son diferentes y no
son competidores entre si, no son similares (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 40, 70 y 84).

Por ultimo, la complementariedad es aplicable unicamente al uso de los productos, no
a su proceso de produccion. Los productos no pueden considerarse complementarios
por el hecho de que uno se utilicen para fabricar el otro (09/04/2014, T-288/12,
Zytel, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / lpanema (fig.)
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et al., EU:T:2018:596; § 71). Incluso cuando un producto se utilice para fabricar otro,
esto no significa que el publico destinatario asuma que son ofrecidos por la misma
empresa (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Debe
realizarse una evaluacion exhaustiva caso por caso (véanse ejemplos concretos en
el anexo I: Cuestiones especificas en relacion con la similitud de los productos y
servicios, punto 4.2, y en el anexo lIl: Industrias especificas, puntos 5.3.1y 5.4.2).

3.2.5 Caracter competidor

Los productos o servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro, lo
cual implica que tienen un destino igual o similar asi como los mismos clientes
reales y potenciales. En tal caso, los productos o servicios asi definidos pueden ser
«intercambiables» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Ejemplos

® |Los papeles pintados (clase 27) y las pinturas (clase 2) son productos
competidores, porque ambos cubren o decoran las paredes.

® El alquiler de peliculas (clase 41) y los servicios de cine (clase 41) son servicios
competidores, porque ambos ofrecen el visionado de peliculas.

® |as maquinas de afeitar eléctricas y las cuchillas de afeitar (ambas en clase 8) son
productos competidores, porque tienen el mismo destino.

En algunos casos, el precio de los productos y servicios competidores puede diferir
de forma significativa, pero este hecho por si solo no afectara al analisis destinado a
determinar si compiten entre si o no.

Ejemplo

® La joyeria de oro y la bisuteria de moda°8(ambas en la clase 14) son productos
competidores, aunque su precio (y valor) pueda ser muy diferente.

3.2.6 Canal de distribucion

Aunque la sentencia del asunto Canon no menciona explicitamente el «canal de
distribuciony, este elemento es ampliamente utilizado a escala nacional e internacional
a la hora de apreciar si-dos productos o servicios son similares. Diversas sentencias
de los tribunales de Unién Europea (21/04/2005, T-164/03, monBeBé¢, EU:T:2005:140,
§ 53) lo han tenido cuenta como factor adicional, por los motivos que se exponen a
continuacion.

Si los productos y servicios se distribuyen a través de los mismos canales, es mas
probable que el consumidor suponga que los productos y servicios pertenecen al
mismo sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y
viceversa.

El término «canal de distribucién» no se refiere tanto a la forma de venta o promocion
del producto de una empresa, sino mas bien al lugar de distribucién. Para el analisis

56 se entienden como bisuteria o bisuteria de moda los objetos similares a la joyeria pero fabricados con metales de
coste reducido y gemas de imitacion o piedras semipreciosas, y utilizados como adorno.
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de la similitud de los productos y servicios, el sistema de distribucion (ya sea directo o
indirecto) no tiene una importancia decisiva, sino que la pregunta que cabe formularse
es: ¢lienen los productos o servicios los mismos puntos de venta o normalmente se
suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares similares?

No debe ponerse, sin embargo, demasiado énfasis en este factor, pues los modernos
supermercados, droguerias y grandes almacenes venden productos de todas clases.
El publico destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares
proceden de muchas empresas independientes. En consecuencia, el punto de venta
es menos decisivo a la hora de decidir si el publico destinatario considera que los
productos poseen un origen comun por el mero hecho de que se vendan en el mismo
punto de venta.

Solo cuando los productos en cuestion se ofrezcan en la misma secciéon de dichas
tiendas, en las que se venden juntos productos homogéneos, existira un elemento a
favor de la similitud. En tales casos debe poderse identificar la seccion mediante la
separacion territorial y funcional de otras secciones (por ejemplo, la seccion de lacteos
de un supermercado, la seccion de cosméticos en un gran almacén).

De igual modo, este factor puede ser valido cuando los productos se venden exclusiva
o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los consumidores
pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen comun si ambos se
venden en las mismas tiendas especializadas, y a negarles ese origen comun en caso
de que no suelan venderse en las mismas tiendas.

Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la similitud de
los productos.

Ejemplo
® | as sillas de ruedas frente a las bicicletas.

Aunque ambos estan comprendidos en los vehiculos de la clase 12, estos productos
no se encuentran en los mismos puntos de venta. Las bicicletas se suelen vender
en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos de venta al por menor de
material de deporte. En cambio, los canales de distribucién de las sillas de ruedas
son distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que suministran
a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas con
discapacidades fisicas.

3.2.7 Publico destinatario

El publico destinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los productos y
servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el analisis de
la similitud (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble identidad y
riesgo de confusion, Capitulo 3, Publico destinatario y grado de atencién).

El publico destinatario puede estar compuesto por:

® ¢l publico en general; o
® ¢l publico profesional (clientes profesionales o publico especializado).
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El publico destinatario no tiene que coincidir necesariamente con el usuario final;
por ejemplo, los usuarios finales de la comida para animales de la clase 31 son los
animales, no el publico destinatario, que en este caso serian los consumidores en
general.

El simple hecho de que los clientes potenciales coincidan no supone automaticamente
un indicio de similitud. EI mismo grupo de clientes puede necesitar productos y
servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo, los
aparatos de television, los coches y los libros sean adquiridos por el mismo publico
destinatario, a saber, el gran publico, carece de incidencia en el analisis de la similitud.
En muchos casos, uno o ambos tipos de productos o servicios que se comparan
estan destinados al gran publico, pero el destino (la necesidad satisfecha de los
consumidores) en cada caso es diferente. Estas circunstancias abogan en contra de la
similitud.

Mientras que la coincidencia del publico pertinente no es necesariamente un indicio
de similitud, la amplia divergencia de publicos si aboga, claramente, en contra de la
similitud.

Una divergencia de consumidores puede darse en los casos en que:

1. los productos y servicios de ambas listas estan destinados al gran publico, que
puede clasificarse, en cambio, por sus distintas necesidades (personales), edades,
etc.

Ejemplo: las sillas de ruedas frente a las bicicletas (clase 12).

2. los productos y servicios de ambas listas estan destinados a clientes profesionales
que pueden actuar, en cambio, en un sector del mercado muy distinto.

Ejemplo: los productos quimicos utilizados en la silvicultura frente a los disolventes
para su uso en la industria de las lacas (clase 1).

3. un publico destinatario estd compuesto por consumidores en general y el otro por
clientes profesionales.

Ejemplo: los estuches para lentes de contacto (clase 9) frente a los aparatos e
instrumentos quirargicos (clase 10).

3.2.8 Origen habitual (productor/proveedor)

Aunque el Tribunal de Justicia no se ha referido expresamente a este factor en
la sentencia Canon, del concepto general de riesgo de confusion se deriva que el
origen habitual de los productos y servicios reviste una especial importancia para
el andlisis de la similitud. Como el Tribunal ha declarado, «constituye un riesgo de
confusion [...] el riesgo de que el publico pueda creer que los correspondientes
productos y servicios proceden de la misma empresa 0, en su caso, de empresas
vinculadas econémicamente» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998 442, § 29).
Por lo tanto, constituye un fuerte indicio de similitud el que, segun la percepcion del
publico destinatario, los productos y servicios posean habitualmente el mismo origen.

Sin embargo, esto no deberia malinterpretarse en el sentido de invertir el examen del
riesgo de confusion y de similitud de los productos y servicios: establecer un riesgo
de confusién depende de muchos otros factores (como la similitud de los signos vy el
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caracter distintivo de la marca anterior) y no viene determinado, exclusivamente, por
el origen habitual que, como tal, es solo uno de los factores del analisis de la similitud
entre los productos y servicios.

La conclusiéon de que los consumidores no se confundirdn sobre el origen de los
productos y servicios no es un argumento adecuado para comparar los productos y
servicios. Lo anterior también deberia quedar recogido en la apreciacion global del
riesgo de confusién. El «origen», en este contexto, hace referencia principalmente al
sector de fabricacion (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece
los servicios en cuestion, en lugar de a la identidad del productor.

El «origen» no se define simplemente por el lugar real de produccion o prestaciéon
(por ejemplo, una fabrica, taller, instituto o laboratorio), sino principalmente teniendo en
cuenta quién dirige o controla la produccion o prestacion de los productos o servicios.
Dicho de otro modo, la pregunta que cabe formular es: «¢ quién es el responsable de
fabricar el producto o de prestar el servicio?».

El origen geografico (por ejemplo, China) no es pertinente para apreciar la similitud
entre los productos y servicios.

El Tribunal ha declarado que incluso los productos y servicios pueden poseer el mismo
origen si es comun para el mismo tipo de empresa la produccion o prestacion de
ambos. Se considerd que los libros de texto educativos (clase 16) poseian el mismo
origen que los cursos por correspondencia (clase 41) ya que «las empresas que
ofrecen cursos de todo orden dan, a menudo, a sus alumnos los citados productos
como material pedagogico de apoyo» (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 55).

El criterio «origen habitual» debe aplicarse de forma restrictiva para evitar que quede
diluido. Si se considera que todos los productos y servicios de una gran empresa o
holding (multinacional) tienen el mismo origen, este factor perderia su importancia.

El publico pertinente solo percibira una fuente comercial comun para diferentes
productos cuando una gran parte de los fabricantes o distribuidores de los productos
en cuestion sean los mismos (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37;
01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

No puede considerarse que diferentes categorias de productos que, por regla general,
son fabricados por distintas empresas especializadas tienen una fuente comercial
comun simplemente porque pueden ser ofrecidos por marcas muy conocidas,
ya que estos casos son marginales (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al.,
EU:T:2015:449, § 87). El mero hecho de que algunos fabricantes produzcan dos
categorias diferentes de productos no es suficiente para demostrar que una gran parte
de los fabricantes o distribuidores de dichos productos sean los mismos (23/01/2014,
T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

3.2.8.1 Propiedades que definen un origen comun habitual

A la hora de determinar el origen habitual de un producto o servicio, pueden ser
pertinentes las siguientes propiedades:
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Lugares de produccién

Ejemplo

® |os barnices, lacas, materias tintéreas y mordientes (clase 2) suelen fabricarse en
las mismas empresas, normalmente empresas quimicas especializadas.

El lugar de produccion puede ser un indicio serio de que los productos o servicios
en cuestion proceden de la misma fuente. Sin embargo, mientras la identidad del
lugar de produccion es un indicio de origen habitual comun, la fabricacién en
lugares distintos no excluye que los productos procedan de la misma empresa o
de empresas vinculadas econémicamente. Por ejemplo, los libros (clase 16) y los
soportes electronicos (clase 9) —productos competidores, los soportes electronicos
sustituyen a los libros— son, ambos, productos de una editorial.

Métodos de fabricacién

Ejemplo

® |os cinturones de cuero (clase 25) y los bolsos de cuero (clase 18) no solo
se fabrican en los mismos lugares, por ejemplo, los talleres del cuero, sino que
también se utilizan las mismas herramientas y maquinas para el tratamiento del
cuero.

Conocimientos (técnicos)

Ejemplo

® |os servicios de proteccion informatica antivirus (clase 42) y el disefio de software
(clase 42) implican unos conocimientos técnicos en el ambito de la tecnologia de la
informacion.

Uso comercial arraigado conocido por el publico

Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplian su actividad a
mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusién de
que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos
supuestos es necesario determinar si tal ampliacion es corriente en la industria o, por
el contrario, si solo puede darse en casos excepcionales.

Ejemplo en el cual la ampliacién ha devenido habitual

® | os zapatos (clase 25) y los bolsos (clase 18): es corriente en el mercado que los
productores de zapatos participen también en la fabricacién de bolsos.

Ejemplo en el cual la ampliacion (todavia) no es habitual

® Las prendas de vestir (clase 25) y los perfumes (clase 3). aunque algunos
disenadores de moda también venden perfumes al amparo de sus marcas, esta
no es la norma general en la industria de la confeccion, sino que mas bien es una
practica de los disefiadores de éxito (desde el punto de vista econémico).

® Las prendas de vestir y el calzado (clase 25) y los relojes y la joyeria (clase 14)
pueden ser fabricados por determinados disefiadores de moda con éxito comercial,
pero esto es, hasta la fecha, marginal en la evaluacion global del sector de mercado
considerado. Existen diferencias significativas en la naturaleza de estos productos,
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sus procesos de fabricacién y los conocimientos técnicos necesarios para la
creacion de un producto de calidad en cada una de las ramas en cuestién. Aunque
haya disefadores de moda de éxito que intenten explotar su notoriedad adhiriendo
sus marcas a una amplia gama de productos, ello no influira en las expectativas de
los consumidores ajenos al sector del lujo, que normalmente no esperan que una
misma empresa sea responsable de la fabricacion de los diferentes productos en
cuestion, que no estan a primera vista relacionados y que, ademas, no pertenecen
a la misma familia de productos. Por lo tanto, estos consumidores no deduciran que
estos productos constituyen una gama ampliada de productos que proceden de la
misma fuente (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 71-74).

3.3 Relacion entre los distintos factores

Se enumeraron los criterios del asunto Canon en la sentencia correspondiente sin
ninguna indicacién de relacion o jerarquia (relevancia) entre ellos. Se consideraron
uno por uno. Sin embargo, estos criterios no pueden considerarse de manera
independiente, ya que algunos de ellos estan interrelacionados y algunos criterios
son mas importantes que otros, con independencia de que se comparen productos
con productos, servicios con servicios o productos con servicios. Como resultado de la
ponderacién de estos factores, con arreglo a su correspondiente importancia respecto
de los productos y servicios en cuestién, puede determinarse que existen diversos
grados de similitud: baja, media o alta (véase el punto 3.3.4).

3.3.1 Interrelaciéon entre los factores

En muchos casos, los vinculos se solaparan, en el sentido de que cuando concurra
uno de los factores, otro también lo hara.

Ejemplos

® Basandose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales y
potenciales, es decir, el publico destinatario.

® El destino, junto con el publico destinatario, también puede revelar si los productos
y servicios son competidores.

® El mismo canal de distribucién va acompafado del mismo publico. Dicho de otro
modo, cuando los canales de distribucién son diferentes, el publico también puede
ser distinto.

® |Los productos y servicios destinados a distintos publicos no pueden ser
complementarios (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011;
T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).

e | a utilizacion suele depender de la naturaleza y del destino de los productos.

En ciertos supuestos sera dificil establecer una distincién entre los diversos factores.
Lo anterior es especialmente cierto en lo que a la «naturaleza», el «destino» y la
«utilizacién» se refiere. Cuando el examinador se enfrente a tales dificultades, sera
suficiente abordar estos factores de forma conjunta.
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Ejemplo

® Un motor es una maquina que transforma cualquiera de las diversas formas de
energia en fuerza y movimiento mecanicos. En tal caso, es dificil distinguir la
naturaleza de la finalidad del producto. Por lo tanto, en este caso no es necesario
establecer ninguna distincion entre lo que es naturaleza y lo que es finalidad.

3.3.2 La importancia de cada factor

Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta todos
los factores pertinentes que caracterizan la relaciéon entre los productos y servicios.
Sin embargo, en funcion del tipo de productos y servicios, un criterio determinado
puede resultar mas o menos importante. Dicho de otro modo, los diversos criterios no
tienen un valor estandar sino que su importancia especifica debera determinarse en el
contexto de cada caso.

En términos generales, la importancia de cada factor dependera de la influencia que
pueda tener sobre un posible riesgo de confusién del origen. Los criterios que sugieran
de forma clara que los productos o servicios proceden o no proceden de la misma
empresa o de empresas vinculadas econdmicamente deben tener prioridad.

Los factores generalmente considerados importantes son:

® El origen habitual (porque tiene una fuerte influencia en el riesgo de confusiéon
relacionado con un origen comercial comun).

e El destino (porque es decisivo para la eleccion del cliente que compra o selecciona
los productos y servicios).

® |a naturaleza (porque define las cualidades y caracteristicas esenciales de los
productos y servicios).

® El caracter complementario (porque la estrecha relacién entre el uso de los
productos y servicios hace que el publico crea que tienen el mismo origen).

e E| caracter competidor (normalmente, los productos y servicios que son
competidores tienen el mismo destino y estan dirigidos al mismo publico).

Los factores considerados menos importantes son:

® | a utilizacién (pueden utilizarse del mismo modo productos que no son similares;
por ejemplo, los cochecitos de bebés y los carritos de la compra).

® |os canales de distribucion (pueden venderse productos que no sean similares
en una misma seccion de una tienda, en funcion de las distintas practicas de
exposicion; por ejemplo, los chicles (clase 30) y los cigarrillos (clase 34)].

e El publico destinatario.

3.3.3 Los diferentes tipos de comparacion: productos frente a productos,
servicios frente a servicios y productos frente a servicios

En principio, en la comparacién de productos con productos se aplican los mismos
factores que en la comparacion de servicios con servicios. Con todo, al aplicar estos
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factores, debe tenerse en cuenta la principal diferencia entre productos y servicios
(tangibles frente a intangibles).

Asimismo, en la comparacién entre productos y servicios son validos los mismos
principios que se aplican en la comparacién de productos con productos y de servicios
con servicios.

Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. No
obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden, también, tener el mismo
destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. De lo que
antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, podra declararse la similitud
entre productos y servicios.

3.34 Grado de similitud

Los productos y servicios pueden ser similares en distintos grados (bajo, medio o
elevado) en funcion de cuantos factores compartan y la importancia atribuida a cada
uno de ellos. El grado de similitud entre los productos y servicios es importante a la
hora de decidir sobre el riesgo de confusion.

Por lo general, un solo factor no resulta suficiente para determinar la similitud entre los
productos y servicios, incluso si se trata de un factor que se considera importante.

Ejemplos de diferenciacion

® Los coches y las bicicletas (ambos en clase 12) comparten el mismo destino
(trasladar una persona del lugar A al lugar B), pero esto no los convierte en
similares.

® Aunque los cristales para ventanas (clase 19) y los cristales de gafas (clase 9)
tienen la misma naturaleza, no son similares, ya que no coinciden en otros factores
relevantes, como el destino, el productor, el canal de distribucién y el publico
destinatario.

Es la combinacién de diversos factores y la importancia de los mismos lo que permitira
alcanzar una conclusion final sobre la similitud. La combinacién de dos factores
considerados importantes, como la naturaleza y el productor, o la combinacién de
un factor importante y dos menos importantes, con frecuencia conduce a establecer
la similitud. Por el contrario, la combinaciéon de dos factores débiles, como el canal
de distribucion y el publico destinatario, en principio, no resultan concluyentes para
apreciar similitud entre los productos y servicios.

Ejemplos de similitud

® La leche y el queso (ambos en clase 29) tienen un destino y una utilizacion
distintos; no tienen caracter competidor ni complementario. Sin embargo, el hecho
de que tengan la misma naturaleza (productos lacteos) y un origen habitual
(empresa lactea) resulta decisivo para apreciar similitud.

® |os productos farmacéuticos y los emplastos (ambos en clase 5) tienen distinta
naturaleza, si bien poseen un destino similar, a saber, el tratamiento de
enfermedades, discapacidades o lesiones. Asimismo, tienen los mismos canales
de distribucion y publico destinatario, por lo que son similares.
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La cantidad de factores que coinciden, junto con su importancia o relevancia, es lo que
establece el grado de similitud. Hablando en términos generales, cuanto mayor sea el
numero de factores comunes, mayor sera el grado de similitud. La similitud que se ha
apreciado atendiendo solo a dos factores generalmente no sera elevado, al contrario
de lo que ocurre en los casos en que los productos y servicios coinciden en cuatro o
mas factores importantes.

Sin embargo, no se puede realizar un analisis matematico, ya que siempre dependera
de las circunstancias especificas de cada caso.
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4 Anexo I: Cuestiones especificas en relacion con la
similitud de los productos y servicios

Esta parte no establece nuevos criterios de apreciacién de la similitud de los productos
y servicios sino que, simplemente, ayuda a aclarar la forma de comparar grupos
especificos de productos y servicios a los que, ademas de los criterios del asunto
Canon, se les aplican algunas normas y excepciones generales.

4.1 Partes, componentes y piezas

El solo hecho de que un producto determinado pueda tener varios componentes no
implica automaticamente que exista similitud entre el producto acabado y sus piezas
(27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Ejemplos de diferenciacion

Las aspas de ventilador (clase 7) y los secadores de pelo(clase 11).

Los cables eléctricos (clase 9) y las lamparas (clase 11).

Las bolas para boligrafos(clase 16) y los boligrafos (clase 16)

Los botones (clase 26) y las prendas de vestirprendas de vestir (clase 25).

La similitud se establecera cuando se cumplan, al menos, algunos de los principales
factores para apreciar la similitud (como el productor, el publico o el caracter
complementario), teniendo en cuenta la relacién entre los factores y la importancia
de cada uno de ellos para apreciar la similitud (véase el punto 3.3).

Dicha similitud se basa en el hecho de que las partes y piezas sean fabricadas o
vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan destinadas
al mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas de recambio,
que también se venden de forma independiente del producto final. Ademas,
existe complementariedad entre los productos de que se trate cuando la parte, el
componente o la pieza sean necesarios para un uso adecuado del producto final o
cuando la parte, el componente o la pieza no sirvan para su destino si no se incluyen
en el producto final. En dicho caso, el publico puede esperar también que la parte, el
componente o la pieza se fabrique por el fabricante «original» o bajo el control de este,
lo que también sugiere que los productos sean similares.

Ejemplos de similitud

® Los cepillos de dientes eléctricos (clase 21) y los cabezales de cepillos de
repuesto(clase 21).

® |as impresoras (clase 9) y los cartuchos de tinta (clase 2).

® |Las maquinas de coser (clase 7) y los pies para maquinas de coser(clase 7).
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4.2 Materias primas y productos semielaborados

En la mayoria de los casos, el mero hecho de que un producto sea utilizado para
la fabricacion de otro producto no sera suficiente para determinar la similitud de los
productos, ya que su naturaleza, su destino, su publico destinatario y sus canales de
distribucion pueden ser bastante distintos (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del
Mediterraneo S.A., EU:T:2011:167, § 49- 51). Segun la jurisprudencia, las materias
primas sometidas a un proceso de transformacion son esencialmente diferentes de
los productos acabados que incorporan o que estan cubiertos por dichas materias
primas debido a su naturaleza, objetivo y uso previsto (03/05/2012, T-270/10, Karra,
EU:T:2012:212, § 53).

Ademas, no son complementarios, sobre la base de que unos se utilizan para fabricar
a los otros, y las materias primas estan destinadas a su uso en la industria mas
que a su adquisicion directa por el consumidor final. En este sentido, los productos
de plastico o sintéticos utilizados como materias primas o materiales semiacabados
(de las clases 1 y 17) no pueden considerarse complementarios con respecto a los
productos acabados (fabricados con dichos materiales en las clases 9 y 12) sobre
la base de que las materias primas tienen por objeto su procesamiento para que
sean convertidas en productos acabados (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196,
§ 39-43).

Ejemplos de diferenciacion

® Cuero, pieles de animales (clase 18) y prendas de vestir (clase 25).
® Metales preciosos (clase 14) y joyeria (clase 14).

No obstante, la conclusion final puede depender de las circunstancias especificas del
asunto, tales como el grado de transformacién de la materia prima y si esta puede
obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de
distribucion.

Ejemplo de similitud

® Piedras preciosas (clase 14) y joyeria (clase 14). Al contrario de los metales
preciosos, las piedras preciosas pueden obtenerse en las tiendas de joyeria, de
forma independiente del producto final.

Véase también el anexo |l, punto 5.4.2 «Ingredientes de los alimentos preparados».

4.3 Accesorios

Se entiende que «accesorios», sin mayores precisiones, es un término poco claro e
impreciso como se describe en el punto 1.5.2 «Alcance pertinente» y debe tratarse en
consecuencia.

Un accesorio es algo extra que mejora o completa el producto principal al que se
anade y que, normalmente, tiene una finalidad decorativa. A diferencia de las partes,
componentes y piezas, un accesorio —a pesar de que, normalmente, se utilice en
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estrecha relacién con el producto principal— no constituye una parte integral del
mismo.

El mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto
no dara lugar, necesariamente, a una declaracion de similitud (véase, por ejemplo, la
«complementariedad estética», punto 3.2.4).

Ejemplos de diferenciacion

® [ as prendas de vestir (clase 25) y los adornos para el cabello (clase 26).

No obstante, es algo comun que algunos accesorios también hayan sido producidos
por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede
esperar que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la
misma entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales
comerciales. En dichos casos existe un fuerte indicio de similitud.

Ejemplos de similitud

® | as bicicletas (clase 12) y las alforjas para bicicletas (clase 12).
® [ as gafas (clase 9) y los estuches para gafas (clase 9).

4.4 Servicios de instalacion, mantenimiento y reparaciéon

Estos servicios pertenecen a la categoria de servicios relacionados con los productos.

Dado que los productos y los servicios son distintos por naturaleza, solo puede
establecerse la similitud entre los productos y su instalacidon, mantenimiento y
reparacion cuando:

® en el sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de los
productos prestaran también dichos servicios; y

® ¢l publico destinatario coincidiera; y

® |a instalaciéon, mantenimiento y reparacion de dichos productos se proporcionara
de forma independiente de la compra de los productos (que no sean servicios de
postventa).

La ‘instalacion de practicamente todos los productos se clasifica en la clase 37,
como por ejemplo la instalacibn de aparatos de acondicionamiento de aire,
electrodomésticos, ascensores, alarmas de incendio, maquinas y aparatos de
congelacion, aparatos de cocina. La instalacion y reparacion de hardware también
esta en la clase 37, ya que se trata de una actividad de reparacion e instalacion fisica.
Sin embargo, el servicio instalacion y reparacion de software esta clasificado en la
clase 42, ya que implica programacion informatica sin instalacion ni reparacion fisica.

Ejemplos de similitud

® [ 0s equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores (clase 9) y la
instalacion y reparaciéon de hardware (clase 37).

® | o0s aparatos de aire acondicionado (clase 11) y la instalacién, mantenimiento y
reparacion de aparatos de aire acondicionado (clase 37).
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® [ a maquinaria para trabajar el metal (clase 7) y el mantenimiento de maquinaria
(clase 37).

Ejemplos de diferenciacion

® | os materiales de construccion (clase 19) y la instalacion de aislamientos en obras
de construccion (clase 37).

e El calzado (clase 25) y la reparacion de calzado (clase 37).

® |osvehiculos (clase 12)y la desabolladura de vehiculos de motor (clase 37)
(15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

4.5 Servicios de asesoramiento, consultoria e informacion

Por servicios de asesoramiento se entiende el suministro de asesoramiento adaptado
a las circunstancias o necesidades de un usuario especifico y mediante el cual
se recomienda al usuario la adopcion de determinadas medidas. Sin embargo, por
suministro de informacion se entiende la entrega a un usuario de materiales (generales
o especificos) sobre una cuestién o servicio, pero no incluye el asesoramiento sobre
las medidas o acciones que deberia realizar. En la 8.2 edicién de la Clasificacion
de Niza, los servicios de consultas profesionales de la clase 42 fueron suprimidos.
Desde entonces, los servicios de consultoria (asi como los servicios de informaciéon
y asesoramiento) se clasifican en la clase del servicio que corresponde al objeto de
la consulta. Por ejemplo, la consultoria en relacion con el transporte pertenece a la
clase 39, el asesoramiento sobre direccion de negocios entra dentro de la clase 35,
la consultoria financiera se clasifica en la clase 36 y la consultoria y asesoramiento
en materia de belleza en la clase 44. La prestacion de asesoramiento, informacion o
consultoria por medios electronicos (por ejemplo, por teléfono u ordenador) no afecta a
la clasificaciéon de estos servicios.

Los servicios de asesoramiento, consultoria e informacién estan cubiertos por los
servicios relacionados, en la medida en que sean una parte integrante de los mismos.

Sin embargo, si los servicios de asesoramiento, consultoria e informacion no los presta
la misma empresa, solo podran ser similares si son complementarios y se dirigen al
mismo publico a través de los mismos canales de distribucién, y pueden ser distintos si
no comparten ninguno de los factores pertinentes.

Ejemplos

® |os servicios de informacion financiera (clase 36) estan incluidos en los servicios
financieros (clase 36) y, por tanto, son idénticos (27/02/2008, T-325/04, Worldlink,
EU:T:2008:51, § 58).

® |os servicios de asesoramiento en materia de software informatico (clase 42)
son similares a la instalacién y mantenimiento de software (clase 42) dado que,
aunque no tienen que incluirse necesariamente en la instalacion y mantenimiento
de software, a menudo son complementarios.

En cuanto a la comparacién de los servicios de asesoramiento, consultoria e
informacion con los productos, puede declararse la similitud en condiciones parecidas
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a las mencionadas con respecto al mantenimiento, la instalacion y la reparacion
(véase el punto 4.4).
Ejemplos de similitud

® Servicios de asesoramiento en relaciéon con tecnologias informéaticas (hardware vy
software) (clase 42) y software informatico (clase 9).

® (Consultoria y asesoramiento en materia de belleza (clase 44) y cosméticos
(clase 3).

Ejemplos de diferenciacion

® Servicios de informacion relativos a la compra de articulos de moda (informacion de
guia de compras) (clase 35) y vestidos, calzado y sombrereria (clase 25), ya que en
el mercado no es frecuente que el fabricante de articulos de la clase 25 proporcione
dichos servicios de informacion a los consumidores.

® Facilitacién de informacién en materia de esparcimiento (clase 41) y juguetes (clase
28), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de juguetes de la clase
28 preste dichos servicios de informacion a los consumidores.

4.6 Alquiler y leasing

Los servicios de alquiler se clasifican en las mismas clases que el servicio que
prestan los objetos alquilados:

® ¢l alquiler de teléfonos pertenece a la clase 38 porque los servicios de
telecomunicaciones estan en dicha clase;

® ¢/ alquiler de coches pertenece a la clase 39 porque los servicios de transporte
estan en dicha clase.

Los servicios de leasing son analogos a los servicios de alquiler y, por lo tanto, se
clasifican del mismo modo. No obstante, el leasing o arrendamiento financiero con
opcion a compra se clasifica en la clase 36 como un servicio financiero.

A partir del supuesto de que «leasing» en inglés significa «alquiler», estos servicios
deben diferenciarse de los servicios financieros. La comparacion de los servicios de
alquiler y de leasing lleva a la conclusién recogida en los apartados siguientes.

4.6.1 Alquiler/leasing frente a los servicios relacionados

Aunque los servicios de alquiler estan clasificados en las mismas clases que el
servicio que se presta a través de los objetos alquilados, dichos servicios no son
automaticamente idénticos al servicio. La comparacion entre dichos servicios debe
llevarse a cabo aplicando los criterios normales para la identidad y la similitud.

Ejemplos

e FExiste identidad entre el alquiler de pisos (clase 36) y las agencias inmobiliarias
(clase 36) porque alquiler de pisos esta incluido en agencias inmobiliarias.
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El mismo razonamiento no puede aplicarse al alquiler de bulldozers (clase 37) y
a los servicios relacionados con construccion de edificios (clase 37). El alquiler de
bulldozers no esta incluido en construccién de edificios y, por lo tanto, estos servicios
no se consideran idénticos.

4.6.2 Alquiler/leasing frente a los productos

Los servicios de alquiler y leasing son, en principio, siempre distintos de los productos
alquilados o arrendados.

Ejemplos

e Alquiler de vehiculos (clase 39) y vehiculos (clase 12).
e Alquiler de peliculas (clase 41) y DVD (clase 9).

Existen excepciones en las que es frecuente que el fabricante de los productos
también proporcione servicios de alquiler.

® Alquiler y arrendamiento de programas informaticos (clase 42) y software (clase 9).
Se considera que son similares.

e Alquiler de distribuidores automaticos (clase 35) y distribuidores automaticos (clase
7). Se considera que son similares.

4.7 Ejemplos de términos poco claros e imprecisos

Descripciones generales de titulos de clase, de la actual y anteriores ediciones de la
Clasificacion de Niza (la parte que se muestra en negrita es aquella que esta poco
clara o es imprecisa):

Clase 6: Productos metalicos no comprendidos en otras clases
Clase 7: Maquinas y otras herramientas mecanicas

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de metales preciosos o
chapados, no comprendidos en otras clases

Clase 16: Papel, cartéon y articulos de estos metales [papel y cartén], no
comprendidos en otras clases

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y articulos de estas materias
[caucho, gutapercha, goma, amianto y mica] y no comprendidos en otras clases

Clase 18: Cuero y cuero de imitacion, y articulos de estas materias [cuero y cuero
de imitacién] y no comprendidos en otras clases

Clase 20: Productos de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,
hueso de ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todos estos
materiales o de materias plasticas, no comprendidos en otras clases

Clase 37: Servicios de reparacion
Clase 37: Servicios de instalacion

Clase 40: Tratamiento de materiales
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Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer
necesidades individuales.

Para otros términos que carecen de claridad y precision, véanse asimismo las
Directrices, Parte B, Examen, Seccién 3, Clasificacion, puntos 4.3.1 y 4.3.2.
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5 Anexo llI: Industrias especificas

5.1 Productos quimicos, farmacéuticos y cosméticos

5.1.1 Productos quimicos (clase 1) frente a productos quimicos (clases 3
y5)

Aunque la mayoria de las empresas quimicas participan, normalmente, en la
produccion de todo tipo de productos quimicos basicos, productos quimicos especiales
y productos de ciencias de la vida, incluidos los productos farmacéuticos y pesticidas,
asi como productos destinados al consumo —como las preparaciones para limpiar
y los cosméticos— el solo hecho de que su naturaleza coincida (ya que todos
ellos pueden clasificarse ampliamente como productos quimicos), no es suficiente
declarar que son similares. Cabe destacar, en particular, el destino especifico de
estos productos quimicos, asi como su publico y su canal de distribuciéon. Lo que
se ha establecido en el punto 4.2 respecto de las materias primas, los productos
semielaborados y acabados es aplicable, en especial, a estos productos.

Por consiguiente, aunque los productos de las clases 3 y 5 normalmente son
combinaciones de varios productos quimicos, no se consideran similares a los
productos incluidos en la clase 1. Su destino, como producto acabado, suele
diferenciarse de los productos de la clase 1 que estan principalmente en estado
bruto, no acabado y que todavia no se han mezclado con otros productos quimicos
y vehiculos inertes en un producto final. Los productos acabados de las clases 3 y 5
también suelen estar destinados a un publico diferente y no comparten los mismos
canales de distribucion.

Sin embargo, no puede excluirse que algunas sustancias quimicas (p. ej., productos
quimicos utilizados en la agricultura, la horticultura y la silvicultura) requieran pocas
fases de transformacion para ser consideradas productos acabados (p. €j., fungicidas).
Puede considerarse que tales productos quimicos comparten ya la finalidad intrinseca
de los productos terminados. Ademas, las mismas empresas quimicas pueden
producir tanto productos semielaborados como el producto final. Por tanto, en tales
casos se puede encontrar un grado de similitud.

Por otra parte, hay también productos de la clase 1 que no son meros productos
quimicos, sino productos semielaborados e incluso acabados con una finalidad de
uso especifica que es un factor importante que ha de tenerse en cuenta al comparar
productos de la clase 1 con los de otras clases.

51.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos

Los productos farmacéuticos especificos se consideran similares a otros productos
farmacéuticos especificos. Esto es asi porque, por regla general, se cumplen diversos
criterios de similitud, si no todos: comparten la misma naturaleza porque son productos
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quimicos especificos; su destino es, en sentido amplio, sanar o curar; se venden en
los mismos lugares, en particular, las farmacias; y proceden de la misma fuente, que
es la industria farmacéutica. Esta industria fabrica una gran variedad de farmacos
con indicaciones terapéuticas distintas y el publico general es consciente de ello.
Asimismo, su utilizacion puede ser la misma y pueden ser competidores entre
si (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Sin embargo, el grado de
similitud entre los productos farmacéuticos especificos puede variar en funcion de las
indicaciones terapéuticas especificas.

El hecho de que un determinado producto farmacéutico se venda con receta no es
especialmente relevante al comparar los productos. Por lo tanto, un medicamento con
receta, por lo general, se considera similar a las medicinas libres de prescripcion por
los motivos que se han establecido anteriormente.

51.3 Productos farmacéuticos frente a cosméticos

Las categorias generales productos farmacéuticos y cosméticos deben considerarse
similares. Los cosméticos incluyen productos utilizados para mejorar o proteger la
apariencia o el olor del cuerpo humano y con frecuencia también se les afiaden
fragancias para darles un olor agradable. Los productos farmacéuticos, por otro lado,
comprenden productos como los productos para el cuidado de la piel o del cabello
con propiedades médicas. Pueden tener un destino coincidente con los cosméticos.
Ademas, comparten los mismos canales de distribucion, ya que pueden encontrarse
en farmacias y otras tiendas especializadas, se dirigen al mismo publico y, con
frecuencia, los fabrican las mismas empresas. No obstante, la comparacion entre
productos farmacéuticos especificos y cosméticos solo dara lugar a un grado de
similitud bajo o, incluso, a que se consideren completamente distintos.

Sin embargo, al comparar productos farmacéuticos especificos con cosmeéticos, es
posible que solo tengan un bajo grado de similitud o que incluso sean totalmente
diferentes, dependiendo del medicamento especifico o del producto cosmético
especifico, su finalidad especifica (indicacién médica/aplicacién cosmética) o su
método de uso.

5.2 Industria del automovil

La industria del automovil es una industria compleja en la que participan diversos
tipos de empresas, incluidas las empresas de fabricacion de coches, asi como los
proveedores que suministran al fabricante de coches las materias primas (metal,
aluminio, materiales plasticos, pinturas) y las piezas, modulos o sistemas completos.
Deben diferenciarse varios ambitos de produccion: ingenieria de transmision, chasis,
electronica, interiores y exteriores.

La complejidad de la industria y el hecho de que el producto final incorpore ciertos
componentes y accesorios dificultan el examen de la similitud entre el producto
final (por ejemplo, un coche) y las diversas piezas o materiales empleados para su
produccién. Asimismo, al comprar un coche, el publico general sabe que el coche
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incorpora muchos componentes que proceden de muchas fuentes y que el fabricante
del coche podria montar componentes que hayan sido fabricados por terceros. Sin
embargo, en lo que respecta al consumidor del coche, los productos se ofrecen, por
lo general, bajo un solo signo, lo que hace que sea casi imposible que el publico
general identifique al resto de fabricantes o diferencie el origen de produccion. Algunas
excepciones son las baterias para coches o los neumaticos, sobre los que en general
son visibles otros signos.

Al igual que ocurre con otras industrias, resultan aplicables los criterios de la
sentencia Canon y, en particular, deberan tenerse en cuenta los principios generales
establecidos para la comparacion de las partes, los componentes y las piezas.

Debe tenerse en cuenta, en especial, que hay productos que solo puede adquirir
la industria automovilistica sin que exista la posibilidad de que los pueda obtener
o comprar el publico general (consumidor final). Un ejemplo es el metal comun
de la clase 6 utilizado para construir el chasis. Dichos productos se diferencian
claramente del coche y, probablemente, del resto de partes, componentes y piezas.
No obstante, hay piezas de recambio que el publico general puede comprar para
fines de reparacion o mantenimiento. La apreciacion de la similitud de estos productos
dependera, principalmente, de si el fabricante de coches suele fabricar la pieza de
recambio especifica.

5,3 Industria textil y de la moda

Los productos clasificados en las clases 22, 23, 24 y 25 estan relacionados con el
sector textil. Existe una cierta progresion entre estas clases: los materiales textiles
fibrosos en bruto, como las fibras (clase 22), se convierten mas tarde en hilos
(clase 23), luego en ftejidos, por ejemplo, tejidos para uso textil (clase 24) y terminan
como productos textiles acabados (clase 24) o prendas de vestir (clase 25).

Asimismo, los productos de la clase 18 hechos de cuero o imitaciones de cuero
también pueden estar relacionados con las industrias textiles y de la moda.

5.31 Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados

Dado que la relacién entre las clases 22, 23, 24 y 25 con frecuencia esta basada en el
hecho de que un producto se emplea en la fabricacién del otro (por ejemplo, los tejidos
de la clase 24 se emplean en la fabricacion de las prendas de vestir de la clase 25), en
las comparaciones de este tipo seran aplicables las normas generales relativas a las
materias primas (véase el anexo |, punto 4.2).

Sin embargo, se puede encontrar cierto grado de similitud entre fejidos y determinados
productos textiles, como sabanas y manteles, en la clase 24. En dichos casos,
el grado de transformacion necesario desde la materia prima al producto final es
insignificante: el tejido simplemente se corta y se le da una forma y/o se cose
para obtener el producto acabado. Asimismo, muchos establecimientos permiten a
los consumidores adquirir el material basico o los productos confeccionados a partir
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de dicho material. Por lo tanto, el publico destinatario se puede esperar que estos
productos procedan de las mismas empresas.

5.3.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25)

Al comparar los productos textiles de la clase 24 con las prendas de vestir de la
clase 25, debe tenerse en cuenta que la mayoria de los articulos cubiertos por los
productos textiles de la clase 24 son distintos a la mayoria de los articulos de las
prendas de vestir de la clase 25 (p. €j., ropa de cama de la clase 24 y faldas de la
clase 25). El principal punto de conexion entre ellos es que todos se fabrican a partir
de material textil; no obstante, tienen en principio destinos completamente diferentes:
las prendas de vestir sirven para llevarse puestas o como articulo de moda, mientras
que los diversos productos textiles se destinan, principalmente, a uso doméstico y a la
decoracion de interiores. Por lo tanto, su utilizacion es distinta. Asimismo, los canales
de distribucién y los puntos de venta de ambos son distintos, y el publico destinatario
no considerara que procedan de la misma empresa.

Sin embargo, algunos productos textiles especificos podran considerarse similares
a prendas de vestir especificas. Por ejemplo, las toallas de bario de la clase 24 y
los albornoces de la clase 25 son similares, ya que ambos conjuntos de productos
tienen por objeto absorber la humedad de la piel mojada, tienen una naturaleza
y una finalidad similares y compiten entre si. Ademas, los productores, canales
de distribucion y usuarios finales pueden ser los mismos (12/07/2019, T-54/18, 1st
AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72 y 73; 09/09/2020,
T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128).

En vista del hecho de que los albornoces estan incluidos en la categoria general
de prendas de vestir (09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al.,
ECLI:EU:T:2020:407, § 128) y que las toallas de bario estan incluidas en la categoria
general de productos textiles, también debe encontrarse similitud entre las categorias
mas amplias de productos textiles de la clase 24 y las prendas de vestir de la clase 25.

También pueden encontrarse otros productos textiles especificos similares a articulos
de ropa especificos si se dan circunstancias iguales o similares respecto a dichos
productos especificos; esto debe evaluarse caso por caso.

5.3.3 Accesorios de moda
Tal como se ha explicado en el punto «Accesorios» (véase el anexo |, punto 4.3), el

mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dara
lugar, necesariamente, a una declaracion de similitud.

Sin embargo, en la industria de la moda debe tenerse en cuenta el hecho de que
algunos accesorios de moda pueden coordinarse estéticamente con algunos articulos
de prendas de vestir, calzado y sombrereria (véase el punto 3.2.4.3 sobre el impacto
de la complementariedad estética). Ademas, cuando es habitual que el fabricante del
producto principal produzca algunos accesorios, de manera que los consumidores
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puedan esperar que procedan de la misma entidad y se distribuyen a través de los
mismos canales comerciales, existen fuertes indicios de similitud.

5.4 Alimentacién, bebidas y servicios de restaurantes
5.4.1 Productos alimenticios

El hecho de que los productos puedan clasificarse como productos alimenticios no
es suficiente, en si mismo, para hacerlos similares. La industria alimentaria engloba
productos de naturaleza muy diferente (por ejemplo, productos alimenticios de origen
animal, productos alimenticios de origen vegetal) que se conciben para consumirse
en diferentes ocasiones y con diferentes fines (por ejemplo, como condimentos,
como edulcorantes o como platos preparados). Ademas, determinados productos
alimenticios pueden ser fabricados por diferentes empresas especializadas en un
determinado ambito de la industria alimentaria que requieran unas instalaciones
de produccion y conocimientos técnicos especificos. Ademas, el hecho de que los
productos alimenticios se vendan en los supermercados o en las secciones de
alimentacion de los grandes almacenes no es concluyente en si. Esto se debe a que
el publico destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares
pueden proceder de muchas empresas independientes.

Por lo tanto, es necesario evaluar caso por caso si se aplican los factores de similitud
pertinentes al comparar los productos alimenticios especificos.

54.2 Ingredientes de los alimentos preparados

Los ingredientes utilizados para preparar productos alimenticios son una subcategoria
de las materias primas y reciben el mismo modo que las materias primas en general
(véase el anexo |, punto 4.2). Por consiguiente, el mero hecho de que un ingrediente
sea necesario para la preparacion de un alimento no bastara, por si solo, para
determinar la similitud de los productos, incluso si estos estan comprendidos en la
categoria general de alimentos (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36).

Cuando el ingrediente puede considerarse como ingrediente principal de un plato
preparado, la similitud solo existira si los productos comparten algun otro criterio o
criterios pertinente(s), en particular su origen habitual, naturaleza, destino o utilizacion.
Por ejemplo, en la sentencia Apetito (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193),
el Tribunal confirma la similitud entre un determinado alimento y los platos preparados
principalmente compuestos por el mismo alimento.

Sin embargo, no existe complementariedad simplemente porque un ingrediente es
necesario para producir o preparar otro alimento. La complementariedad solo es
aplicable al uso de productos y no a su proceso de produccion (véase el punto 3.2.4 y
11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2).
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54.3 Bebidas no alcohdlicas (clase 32) frente a bebidas alcohdlicas
(excepto cervezas) (clase 33)

El Tribunal constaté que, por regla general, multitud de bebidas alcohdlicas vy
no alcohdlicas se mezclan, se consumen o se comercializan juntas, bien en los
establecimientos mismos, bien como bebidas alcohdlicas mezcladas con anterioridad
(04/10/2018, T-150/17, FLUGEL / ... VERLEIHT FLUGEL et al., EU:T:2018:641,
§ 77-84). Considerar que estos productos deben, por ese mero hecho, considerarse
similares, pese a que no estdan destinados al consumo ni en las mismas
circunstancias, ni en el mismo estado de animo, ni, en su caso, por las mismas
categorias de consumidores, haria de un numero elevado de productos que pueden
calificarse de «bebidas» una sola y Unica categoria a efectos de la aplicacion del
articulo 8, apartado 1, del RMUE.

En consecuencia, no puede considerarse que una bebida alcohdlica y una bebida
energética sean similares por el mero hecho de que puedan mezclarse, consumirse
o0 comercializarse conjuntamente, dado que la naturaleza, el destino y la utilizacion
de esos productos difieren en cuanto a la presencia o ausencia de alcohol en
su composicion. Ademas, es preciso sefialar que las empresas que comercializan
bebidas alcohodlicas premezcladas con un ingrediente sin alcohol no venden dicho
ingrediente por separado y bajo la misma marca que la bebida alcohélica premezclada
ni bajo una marca similar.

Por lo tanto, la mayoria de las bebidas no alcohdlicas de la clase 32 no se consideran
similares a la mayoria de las bebidas alcohdlicas de la clase 33 (22/09/2021, T-195/20,
chic AGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.) / Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, en la
que se concluyé que agua embotellada; agua mineral (Qque no sea medicinal); aguas
minerales (bebidas) era diferente de bebidas alcohdlicas (excepto cervezas); vinos;
vinos espumosos; licores; bebidas espirituosas; brandy; 21/01/2019, R 1720/2017-G,
ICEBERG (fig.) / ICEBERG et al., en la que, por ejemplo, agua mineral, refrescos y
zumos de frutas se consideraron diferentes del vodka).

Sin embargo, algunas bebidas no alcohdlicas especificas pueden ser similares a
algunas bebidas alcohdlicas especificas. Por ejemplo, el vino sin alcohol y el vino
desalcoholizado de la clase 32 y el vino de la clase 33. Existe una tendencia creciente,
por parte de las empresas vitivinicolas del sector del mercado de bebidas, de elaborar
y ofrecer también vinos sin alcohol como una alternativa al vino alcohdlico. De
hecho, el vino sin alcohol pasa, a menudo, por el mismo proceso de fermentacién y
envejecimiento que el vino alcohdlico, y el alcohol no se elimina hasta las ultimas fases
(ya sea mediante destilacion o filtracion). Ademas, el vino sin alcohol esta destinado a
ser consumido en las mismas circunstancias que el vino alcohdlico por consumidores
que no pueden consumir alcohol o deciden no hacerlo. Dado que los consumidores
los percibiran como productos alternativos, también deben considerarse competidores.
Asimismo, no es inusual que el vino sin alcohol se venda en las tiendas de vinos o
en las secciones especializadas de los supermercados. De ello se deduce que el vino
sin alcohol es similar al vino. Por consiguiente, también debe encontrarse similitud
entre las categorias mas amplias de bebidas no alcohdlicas de la clase 32 y las
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bebidas alcohdlicas (excepto cervezas) de la clase 33, que incluyen esos productos
especificos, respectivamente. Se llegd a la misma conclusién en la resolucién de
la Sala Ampliada de Recurso 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / ViAa zoraya - se
encontré similitud entre las bebidas no alcohdlicas y el vino debido a la similitud entre
el vino no alcohdlico y el vino y considerando que las bebidas no alcohdlicas incluyen
el vino no alcohdlico.

También otras bebidas no alcohdlicas especificas podran considerarse similares
a bebidas alcohdlicas especificas si se aplican las mismas circunstancias o
circunstancias similares a esos productos especificos. De hecho, la tendencia en
el sector de las bebidas indica que a los consumidores se les ofrece cada vez
mas la posibilidad de elegir entre bebidas con alcohol o sin alcohol, pero que, por
lo demas, tienen las mismas caracteristicas, en particular el sabor, por ejemplo,
bebidas espirituosas y bebidas no alcohdlicas (13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya /
Vifa zoraya, § 70-71, 82-84). La similitud entre bebidas alcohdlicas y bebidas no
alcohdlicas concretas debe evaluarse caso por caso.

544 Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas

Los servicios de suministro de comida y bebida de la clase 43 abarcan principalmente
los servicios de un restaurante o servicios similares, tales como servicios de catering,
cafeterias y bares de comida rapida. Estos servicios se destinan a servir alimentos y
bebidas destinados directamente al consumo.

El Tribunal ha declarado reiteradamente que, en general, los productos alimenticios y
las bebidas, por una parte, y los servicios de restauracién, por otra, son, al menos,
similares en bajo grado. [Para la clase 29: 08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI /
XAANNOYMI HALLOUMI, EU:T:2021:864, § 42-45; 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi
Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59; 21/04/2021, T-555/19, Grilloumi /
Halloumi, EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072,
§ 96-97; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52. Para las
clases 30 y 32: 04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25-28. Para
las clases 29, 30, 32 y 33: 18/02/2016, T-711/13 y T-716/13, HARRY’S BAR /
PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71,
74-75. Para la clase 32: 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al.,
EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152,
§ 47, 50-52; 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33. Para la
clase 30: 01/12/2021, T-467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128,
131-132; 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48.]

En una serie de asuntos resueltos a lo largo de un periodo de tiempo significativo, el
Tribunal ha reconocido en general una complementariedad entre diferentes alimentos
y bebidas y servicios de restauracion, puesto que dichos alimentos y bebidas son
necesarios para la prestacion de los respectivos servicios. Teniendo en cuenta las
practicas del mercado, también considera que pueden venderse diferentes alimentos
y bebidas en los mismos establecimientos en los que se prestan los servicios de
restauracion, y viceversa. Ademas, determinados alimentos y bebidas pueden ser
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Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 2 Comparacion de los productos y servicios

elaborados por las mismas empresas o por empresas vinculadas econémicamente
que también presten servicios de restauracion, y viceversa. Por lo tanto, el publico
destinatario puede creer que esas mismas empresas 0 las empresas vinculadas
econdémicamente son responsables de dichos alimentos y bebidas. En la practica de
la Oficina se considera, en consecuencia, que, por lo general, se puede apreciar un
grado de similitud bajo entre diferentes alimentos y bebidas, por un lado, y servicios de
restauracion, por otro. Sin embargo, en principio, es poco probable que se establezca
dicha similitud cuando el suministro de alimentos y bebidas se compara con simples
ingredientes basicos de cocina que no se consumen como tales, por ejemplo, polvo
para hornear y agentes espesantes para cocinar.

5.5 Servicios de apoyo a otras empresas

Los servicios de apoyo a otras empresas contenidos en la clase 35 comprenden
una variedad de servicios diferentes. Para determinar si existen puntos comunes
pertinentes entre ellos, es importante establecer una interpretacion comun de lo que
son esos servicios y de la finalidad a la que sirven.

Todos los servicios incluidos en la lista del titulo de clase de la clase 35 estan
destinados a dar apoyo y ayudar a otras empresas o0 a mejorar su negocio. Por lo
tanto, en principio estan destinados al publico profesional.

Los servicios de publicidad consisten en proporcionar asistencia a otras empresas
en la venta de sus productos y servicios, haciendo promociéon de su lanzamiento
o venta, o reforzando la posicion del cliente en el mercado, y adquiriendo una
ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden
utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por
agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan
toda la informacion y consejos necesarios para la comercializacién de sus productos
y servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus
productos y servicios a través de publicaciones periddicas, sitios web, videos, Internet,
etc.

Algunos ejemplos de servicios de publicidad son el alquiler de espacios publicitarios en
medios de comunicacion, los servicios de telemarketing, el marketing, las relaciones
publicas y las demostraciones de productos, dado que todos ellos tienen por objeto
promocionar los productos o servicios de otras empresas, aunque sea por diferentes
medios.

La naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son esencialmente distintos de
la fabricacion de productos o de la prestacion de muchos otros servicios. Por lo tanto,
la publicidad es, en general, distinta a los productos y servicios publicitados. Lo mismo
es aplicable a la comparacién de los servicios de publicidad frente a los productos que
puedan utilizarse como medio de difusién de la publicidad, como los DVD, programas
informaticos, articulos de imprenta, folletos y catalogos.

Los servicios de gestion se incluyen en la clase 35 cuando estén relacionados con
los aspectos empresariales de una entidad. Dado que existen servicios de gestion
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en otras clases, se considera que un servicio de gestién de la clase 35 tiene fines
empresariales.

Los servicios de gestion de empresas tienen por objeto ayudar a las empresas
a gestionar sus negocios estableciendo la estrategia o el rumbo de la empresa.
Incluyen actividades relacionadas con la direccion de la empresa, por ejemplo,
de control, orientacion, supervision, organizacion y planificacion. Son servicios que
normalmente prestan empresas especializadas en este ambito especifico, como
los consultores empresariales. Obtienen informacion y proporcionan instrumentos y
conocimientos especializados que permiten que sus clientes lleven a cabo su actividad
0 proporcionan el apoyo necesario a las empresas para adquirir, desarrollar y ampliar
su cuota de mercado.

Algunos ejemplos de actividades de gestion de empresas son la investigacién y
valoracion de empresas, el analisis de costes y el asesoramiento de organizaciones,
dado que todos tienen por fin contribuir a la estrategia de una empresa
comercial. Estos servicios también incluyen cualquier actividad de «consultoriay,
«asesoramiento» y «asistencia» que pueda ser util en la gestion de una empresa,
como la asignacién eficiente de los recursos humanos y financieros, la forma de
mejorar la productividad, aumentar la cuota de mercado, tratar a los competidores,
reducir los pagos de impuestos, desarrollar nuevos productos, comunicarse con
el publico, llevar a cabo la comercializacion, investigar las tendencias de los
consumidores, lanzar nuevos productos, crear una identidad corporativa, etc.

Ejemplos

La busqueda de negocios es el andlisis e interpretacion de informaciéon econdmica,
por ejemplo sobre ingresos, empleo, impuestos y estadisticas demograficas.
Los emprendedores utilizan los resultados del estudio para tomar decisiones
empresariales, por ejemplo, al establecer sus estrategias de marketing.

Las evaluaciones comerciales consisten en una investigacion del caracter y potencial
de un negocio, asi como en una valoracion de su rendimiento en comparacion con sus
competidores.

La elaboracion de analisis de costes consiste en una combinacion de una evaluacion
del precio total propuesto de un proyecto y el costo de los elementos independientes
de ese proyecto (por ejemplo, la mano de obra, los materiales, etc.) para determinar si
son razonables y admisibles teniendo en cuenta los requisitos del proyecto. Sirve para
determinar si el hecho de avanzar con un proyecto constituye una decision empresarial
adecuada. Por consiguiente, se considera un servicio que contribuye a la gestiéon de
los negocios comerciales o a otras funciones comerciales de una empresa comercial o
industrial. Mediante la informacion obtenida a través de un analisis del precio de costo,
una empresa puede tomar las decisiones financieras relacionadas con la participacion
en el proyecto en cuestion.

Cuando se compara la gestion de empresas con la publicidad debe sefalarse que
la publicidad es un instrumento esencial de la gestién de empresas, porque da a
conocer a la propia empresa en el mercado. Tal como se ha indicado anteriormente,
la finalidad de los servicios de publicidad es «reforzar la posicion (de la empresa) en
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el mercado» y la finalidad de los servicios de gestion de empresas es ayudar a las
empresas a «adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado». No existe una
diferencia clara entre «reforzar la posicion en el mercado de una empresa» y «ayudar
a una empresa a desarrollar y ampliar su cuota de mercado». El profesional que
ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una empresa puede incluir
razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de publicidad, porque no cabe
duda de que la publicidad desempefa un papel esencial en la gestion de negocios
comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podran ofrecer asesoramiento
sobre publicidad (y marketing), como parte de sus servicios y, por lo tanto, el publico
destinatario puede creer que los dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por
lo tanto, existe un cierto grado de similitud entre ellos.

Los servicios de administracion de negocios tienen por objeto ayudar a las
empresas a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales y, para ello,
se basan en la interpretacién y aplicacion de la politica fijada por la junta de
administracion de la empresa. Estos servicios consisten en organizar a las personas y
a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y objetivos
comunes. Estos servicios incluyen actividades como la seleccion de personal,
la elaboracion de ndéminas, la redaccion de estados contables y la preparacion
de impuestos, actividades que permiten a la empresa desarrollar sus funciones
comerciales y que suele realizar una entidad independiente de la empresa en cuestion.
Estas actividades las realizan, entre otros, agencias de empleo, auditores o empresas
de subcontratacion.

Ejemplo

La auditoria empresarial consiste en la evaluacion de una serie de actividades
empresariales. Abarca una revisién de las estructuras de organizacion, la gestién, los
procesos, etc.

Cuando se compara la administracion de negocios con la publicidad, debemos
destacar que estos servicios suelen diferir, dado que un profesional que contribuye
a la ejecuciéon de las decisiones empresariales o a mejorar el rendimiento de las
operaciones empresariales no ofrecera estrategias publicitarias.

La linea que separa la gestion de empresas y la administracion de negocios es
borrosa y, en ocasiones, es muy dificil distinguir dichos servicios entre si. Ambos estan
comprendidos en una categoria de servicios empresariales mas amplia. Como regla
general, puede decirse que los servicios de administracion de negocios se realizan
para organizar y gestionar una empresa, mientras que la gestion de empresas sigue
un enfoque superior que tiene por objeto establecer las metas comunes y el plan
estratégico de una empresa comercial.

Los trabajos de oficina son las operaciones diarias internas de una organizacion,
incluyendo los servicios de soporte y administracion en el departamento administrativo.
Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al
funcionamiento de una empresa comercial, asi como las actividades tipicas de
los servicios de secretaria, como la taquigrafia y la mecanografia, la recopilacion
de informacién en bases de datos informaticas, la facturacién y el procesamiento
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administrativo de pedidos de compra, al igual que los servicios de apoyo, como el
arrendamiento de maquinas y equipos de oficina.

Ejemplo

La contabilidad es el acto de registrar las transacciones financieras.

5.6 Servicios de venta al por menor

Se define la expresion «al por menor» como la accion o la actividad de vender
productos o materias primas en cantidades relativamente pequefas para su uso o
consumo en lugar de su reventa (en contraposicion a «al por mayor» que consiste en
la venta de materias primas en cantidades, normalmente para su reventa).

No obstante, debe sefalarse que la venta de productos no es un servicio, en el
sentido de la Clasificacion de Niza. Por lo tanto, la actividad de vender productos al
por menor como servicio, para la que puede obtenerse proteccion a través de una
MUE, no consiste en el mero acto de vender los productos, sino en los servicios
prestados en relacién con la venta real de productos. Estos servicios se definen en la
nota explicativa de la clase 35 de la Clasificacion de Niza como «el agrupamiento, por
cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para
que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad».

Asimismo, el Tribunal ha dictaminado que el objetivo del comercio al por menor es
la venta de productos a los consumidores; ademas de la transaccion juridica de la
compraventa, este tipo de comercio comprende toda la actividad desarrollada por el
operador para incitar a la conclusién de dicho negocio. Esta actividad consiste, en
particular, en la seleccién de un surtido de productos que se ponen a la venta y en
la prestacion de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor
para que concluya la venta con el comerciante de que se trate y no con un competidor
(07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Los servicios de venta al por menor permiten que los consumidores satisfagan sus
distintas necesidades de compra en un solo lugar y, generalmente, estan destinados
al consumidor en general. Pueden realizarse en un lugar determinado, como un gran
almacén, supermercado, tienda o quiosco, o por medio del comercio al por menor sin
tienda, es decir, a través de Internet, por catalogo o de venta por correo.

En lo concerniente a la similitud entre los productos y servicios en cuestion se aplican

los siguientes principios.
5.6.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto
Los servicios de venta al por menor en general®’) (es decir, la especificacién no

limitada a la venta de productos especiales) constituyen un término poco claro o
impreciso, como se describe en el punto 1.5.2.2, y deben ser tratados como tal.

57 La Oficina no admite los «servicios de venta al por menor» como tales a efectos de clasificacion, salvo ulterior
especificacion (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Seccién 3, Clasificacion).
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5.6.2 Servicios de venta al por menor de productos frente a productos

En relacién con los servicios de venta al por menor de productos especificos, la
similitud (o la falta de esta) entre los productos a que se refieren los servicios de
venta al por menor y los productos en si constituye un factor esencial que se debe
tener en cuenta. Los servicios de venta al por menor de productos especificos pueden
ser similares en distinta medida, o diferentes de productos especificos en funcién del
grado de similitud entre los productos en si, pero también teniendo en cuenta otros
factores pertinentes.

5.6.2.1 Servicios de venta al por menor de productos especificos frente a los
mismos productos especificos

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos especificos son
similares en un grado medio a estos productos especificos (20/03/2018, T-390/16,
DONTORO dog friendship (fig.))TORO et al.,, EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015,
T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Aunque
la naturaleza, el destino y la utilizacién de dichos productos y servicios no sean
los mismos, cabe sefialar que presentan similitudes, visto el hecho de que son
complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos
lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo
publico.

Los productos comprendidos en los servicios de venta al por menor y los productos
especificos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar un
grado medio de similitud entre los servicios de venta al por menor y tales productos
y los productos en si, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar
dentro del significado natural y habitual de la categoria.

5.6.2.2 Servicios de venta al por menor de productos especificos frente a
productos especificos similares

Existe un bajo grado de similitud entre los servicios de venta al por menor relativos
a productos especificos y otros productos especificos similares o muy similares,
dada la estrecha relacién entre ellos en el mercado desde el punto de vista del
consumidor. Los consumidores estan acostumbrados a la practica de que numerosos
productos similares o muy similares se presenten juntos o se ofrezcan a la venta en
las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes
o supermercados. Ademas, son de interés para el mismo tipo de consumidor.

Un bajo grado de similitud entre los productos vendidos al por menor y los propios
productos también puede ser suficiente para llegar a la conclusién de que existe
un bajo grado de similitud con los servicios de venta al por menor si los productos
implicados suelen ofrecerse a la venta en las mismas tiendas especializadas o en
las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados, pertenecen al mismo
sector de mercado y, por tanto, son de interés para el mismo tipo de consumidor.
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Dichos productos y servicios son diferentes cuando los productos en cuestién no se
ofrecen en los mismos lugares, no pertenecen al mismo sector de mercado y estan
destinados a un tipo de consumidor diferente.

5.6.2.3 Servicios de venta al por menor de productos especificos frente a los
productos especificos diferentes

Cuando los productos vendidos al por menor son diferentes de los productos en si
reales, no se puede determinar ninguna similitud entre ellos.

5.6.3 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por
menor de productos especificos

Los servicios de venta al por menor en general (es decir, la especificacion no se limita
a la venta de productos particulares) son un término poco claro o-impreciso, como se
describe en el punto 1.5.2, y deben tratarse como tal.

5.6.4 Servicios de venta al por menor de productos especificos frente a los
servicios de venta al por menor de otros productos especificos

Los servicios de venta al por menor de productos especificos y los servicios de
venta al por menor de otros productos especificos poseen la misma naturaleza por
ser servicios de venta al por menor; tienen el mismo destino, que permite a los
consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra,
asi como la misma utilizacion.

La similitud se determina entre los servicios de venta al por menor de productos
especificos cuando los productos suelen venderse al por menor en los mismos
comercios y estan destinados al mismo publico. No obstante, el grado de similitud
entre, por una parte, la venta al por menor de productos especificos y, por otra parte,
la venta al por menor de otros productos especificos puede variar en funcion de
la proximidad de los productos vendidos al por menor y las particularidades de los
respectivos sectores de mercado.

La similitud queda, en principio, excluida cuando los productos en cuestién no suelen
venderse al por menor juntos y estan destinados a publicos distintos, o son diferentes.
No obstante, todavia se puede determinar un grado de similitud si, debido a las
particularidades del mercado, dichos productos diferentes se venden al por menor
juntos en los mismos comercios y se destinan al mismo publico.

5.6.5 Servicios a los que se aplican los mismos principios

Se aplicaran los citados principios en relacion con los servicios de venta al por
menor a los distintos servicios prestados relacionados exclusivamente con la venta de
productos, como los servicios de venta al por menor, los servicios de venta al por
mayor, los servicios de venta por Internet, o los servicios de venta por catalogo o
por correo, etc. (en la medida en que estos estén incluidos en la clase 35).
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5.6.6 Servicios a los que no se aplican los mismos principios

Por el contrario, no se aplicaran los citados principios en relacion con los servicios
de venta al por menor a otros servicios que no estén relacionados exclusivamente
con la venta de productos, o que no estén comprendidos en la clase 35, como
la prestacion de servicios de subasta(clase 35), los servicios de importaciéon
y exportacion (clase 35), los servicios de distribuciéony transporte (clase 39), o
reparacion (clase 37), etc.

Ejemplo
Servicios de importacién y exportacién

Los servicios de importacion y exportacion no se consideran un servicio de ventas
y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la
comparacion de productos con servicios de venta al por menor o al por mayor.

Los servicios de importacién y exportacion se refieren al movimiento de productos
y, por lo general, requieren la participacion de las autoridades de aduanas tanto del
pais de importacion como del pais de exportacién. Estos servicios con frecuencia
estan sometidos a cuotas de importacién, aranceles y acuerdos de comercio. Mientras
que estos servicios tienen la finalidad de apoyar o-ayudar a otras empresas a hacer
negocios y son preparatorios o auxiliares a la comercializacion de productos, no estan
relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor. Por estos motivos, los
productos deberan considerarse distintos a los servicios de importacion y exportacion
de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importacion o
exportacion y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para
determinar la similitud.

5.7 Transporte, embalaje y almacenamiento

Losservicios de transporte no se consideran similares a los productos. Estos servicios
son prestados por empresas de transporte especialistas cuya actividad no es la
fabricacion y la venta de dichos productos. Respecto de la naturaleza de los productos
y servicios, los servicios de transporte hacen referencia a la flota de camiones o naves
utilizadas para desplazar mercancias de un punto «A» a un punto «B».

De igual modo, los servicios de embalaje y almacenamiento solo hacen referencia al
servicio por el que los productos de una empresa, o cualquier persona, son embalados
y conservados en un lugar determinado a cambio de una tarifa. Estos servicios no
son similares a ningun tipo de producto, incluido cualquiera de los productos que
puedan embalarse y almacenarse (07/02/2006, T-202/03Comp USA, EU:T:2006:44;
22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32;
07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38).
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5.8 Tecnologia de la informacién
5.8.1 Software frente a aparatos/servicios que usan software

En la sociedad actual, de un elevado nivel tecnoldgico, practicamente todos los
aparatos electronicos o digitales funcionan con el software que llevan integrado.
Asimismo, la prestacién de muchos servicios en los sectores financiero o comercial,
en las industrias de las tecnologias de la informacién y de las telecomunicaciones
depende claramente del software o el software asistido por ordenador. No obstante, no
cabe deducir de lo anterior que el software sea similar a los productos/servicios que
utilicen software para poder funcionar correctamente.

Cuando el software no forma parte integrante de un aparato o servicio, se
puede adquirir independientemente del mismo y sirve, por ejemplo, para aportar
funcionalidades mas o diferentes, se puede establecer un grado de similitud si se
aplican otros factores pertinentes.

5.8.2 Software especifico frente a software especifico

Hay muchos tipos de software, y aunque el software por naturaleza (un conjunto de
instrucciones que permite a un ordenador realizar una tarea) es el mismo, esto no
significa que la finalidad especifica de un tipo de software sea la misma que la de
otro. Esto implica que un software muy especifico podria no ser similar a otro tipo
de software, dependiendo, por ejemplo, del ambito concreto de su aplicacion, de los
conocimientos especializados necesarios para desarrollar los tipos de software, de si
se dirigen a los mismos usuarios y de si se comercializan a través de los mismos
canales de distribucion.

5.8.3 Equipos de comunicaciones, ordenadores y software (clase 9) frente
a servicios de telecomunicaciones (clase 38)

Los equipos de comunicaciones comprenden medios tales como equipos de redes
informaticas, de radiodifusion, de comunicacion de datos y de comunicacién de punto
a punto y antenas para permitir una comunicacién remota.

Debido a los rapidos avances en el campo de la tecnologia de la informacién, en
especial la creciente importancia de Internet, se ha producido una clara interrelacion
entre los mercados de, por una parte, los equipos de comunicaciones y el hardware
y software de las tecnologias de la informacion y, por otra parte, los servicios de
telecomunicaciones.

Los productos tales como los mdédems, teléfonos, teléfonos inteligentes, ordenadores,
routers o servidores se usan en estrecha relacion con los servicios de
telecomunicaciones porque son, o pueden ser, absolutamente necesarios para la
prestacion de dichos servicios y, desde el punto de vista del consumidor, son
indispensables para acceder a ellos. Asimismo, suelen comercializarse juntos.
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Actualmente, los ordenadores suelen conectarse en redes y su uso autbnomo es en
realidad la excepcién a la regla; lo normal es que los equipos de comunicaciones,
los ordenadores y los programas de software, en la medida en que permiten el
acceso a dichos servicios u ofrecen la posibilidad de prestarlos, los convierten
en complementarios. Véase la resolucion de 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23;
15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37

Por tanto, tales productos y servicios son similares, habida cuenta de su caracter
complementario, y aunque su naturaleza es diferente, su destino, sus consumidores y
sus canales de distribucidon son los mismos.

Por analogia, los periféricos adaptados para su uso con ordenadores vy
otros dispositivos inteligentes deben considerarse similares a los servicios de
telecomunicaciones en la medida en que cumplen la norma arriba descrita de que
permiten acceder a servicios de telecomunicaciones, tal como lo harian las pantallas
de visualizacién, pero no, por ejemplo, las alfombrillas para ratén de ordenador.
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1 Introduccion

A propdsito del publico destinatario, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que
hay riesgo de confusién (que incluye un riesgo de asociacion) si existe riesgo de
que el publico crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la
misma empresa 0, en su caso, de empresas vinculadas econémicamente (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). El Tribunal ha dictaminado, asimismo, que
es la percepcion que el publico destinatario tiene de los signos y de los
productos o servicios de que se trate la que tiene una importancia determinante
en la apreciacién global del riesgo de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabél,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Por tanto, la primera tarea consiste en definir los circulos de consumidores que son
relevantes a los efectos del asunto en cuestion. El método para identificar el publico
destinatario se expone en el punto 2 infra. Posteriormente, ha de determinarse el
grado de atencién y complejidad del publico. La repercusion de la atencion y la
complejidad del publico en la apreciacion del riesgo de confusién se exponen en el

punto 3.

Ademas, el publico destinatario desempefia un papel importante a la hora de
determinar otros factores que son relevantes para la apreciacién del riesgo de
confusién.

1.1 Comparacion de los productos o servicios

Los clientes reales y potenciales de los productos o servicios en litigio constituyen
uno de los factores que deben tenerse en cuenta en el analisis de la similitud de los
productos o servicios. Mientras que una coincidencia de publico destinatario no es,
necesariamente, una indicacion de similitud de los productos o servicios, un publico
muy diverso si constituye un argumento de peso en contra de dicha similitud Véanse
las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2: Doble identidad vy riesgo de confusion,
Capitulo 2, Comparacién de productos o servicios.

Ejemplo

El cuero y las pieles de animales son materias primas destinadas a la industria para su
posterior transformacién, mientras que los productos de cuero finales estan destinados
al publico general. El publico destinatario es distinto, lo que es un factor fundamental
en la apreciacién de la similitud y que lleva a la conclusion de que los productos no
son similares. Se aplica el mismo razonamiento a los metales preciosos frente a la
jJoyeria.
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1.2 Comparacion de los signos

La cuestion del publico destinatario también desempefia un papel en la comparacion
de los signos. El mismo término puede tener una pronunciacion distinta en funcion del
publico destinatario. Conceptualmente, el publico de una parte de la Union Europea
puede entender el significado del signo, mientras que los consumidores de otras
partes pueden no entenderlo (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2,
Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 4, Comparacion de los signos).

Ejemplo

El Tribunal ya ha confirmado que el publico general de los paises escandinavos,
los Paises Bajos y Finlandia posee un entendimiento basico del inglés (26/09/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Elementos distintivos de los signos/caracter distintivo de
la marca anterior

El caracter distintivo inherente de un signo o de uno de sus elementos también
depende del publico destinatario de los productos o servicios. Por ejemplo, en funcion
de los conocimientos, nivel y lengua del publico destinatario, un elemento incluido
en la marca puede no ser distintivo o tener un caracter distintivo bajo, o puede ser,
entre otros, distintivo porque es percibido como un término de fantasia sin reivindicar
significado alguno Véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Secciéon 2: Doble
identidad y riesgo de confusién, Capitulo 5, Caracter distintivo de la marca anterior.

Ejemplo
El término francés «Cuisine» no se entendera como una indicacién descriptiva para

los productos de las clases 29 y 30 en algunos Estados miembros (23/06/2010,
R 1201/2009-1, GREEN CUISINE, § 29-33).

Ejemplo

Los profesionales del ambito de las tecnologias de la informacion y cientifico estan
mas familiarizados, en general, con el uso de palabras técnicas y basicas en inglés
que el publico general. En el asunto Gateway contra Activy Media Gateway, el Tribunal
resolvido que la palabra comun en lengua inglesa «gateway» evoca directamente, en
la mente del publico pertinente, el concepto de «puerta de enlace», que se emplea
comunmente en el sector informatico (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway,
EU:T:2007:359, § 38, 48; confirmed 11/12/2008, C-57/08 P, Activy Media Gateway,
EU:C:2008:718).
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2 Definicidn del publico destinatario

De acuerdo con el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, debe determinarse si
existe confusién «por parte del publico en el territorio en que esté protegida la marca
anterior».

El término «consumidor medio» es un concepto juridico que se emplea en el sentido
de «consumidor destinatario» o «publico destinatario». No debe confundirse con
el «publico general» o el «publico en general», aunque, en ocasiones, los tribunales lo
utilicen en dicho sentido. Sin embargo, en el contexto de los motivos de denegacion
relativos, el término «consumidor medio» no debe emplearse como sindénimo del
«publico general», ya que puede referirse tanto a un publico profesional como
al publico general. Al respecto, en asuntos que atafien al riesgo de confusion,
el Tribunal suele distinguir entre publico general(opublico en general), y publico
profesional o especializado(o clientes comerciales), sobre la base de los productos
o servicios de que se trate.

PUBLICO DESTINATARIO
Consumidor medio

PUBLICO GENERAL PUBLICO PROFESIONAL
Publico en general Clientes comerciales
Publico especializado

Con el fin de definir adecuadamente el publico destinatario en el contexto de los
motivos de denegacion relativos, han de tenerse en cuenta dos factores:

e El territorio definido por la marca anterior: el publico destinatario es siempre
el del territorio o0 los territorios en los que se protege el derecho anterior o
los derechos anteriores. Consiguientemente, en el caso de un derecho nacional
anterior, el publico destinatario en cuestion es el del Estado miembro concreto (o el
de los Estados miembros, en el caso de las marcas del Benelux). Para una marca
de la Union Europea anterior, debe tenerse en cuenta el publico de toda la Unidn
Europea. En lo que atafe a un registro internacional, se tratara del publico de todos
los Estados miembros en los que esté protegida la marca.

® Los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares: el
riesgo de confusion siempre se evalla sobre la base de la percepcion de los
consumidores de los productos o servicios que se hayan considerado idénticos o
similares. Dependiendo de los productos o servicios de que se trate, el publico
destinatario sera el publico general o un publico profesional/especializado.

El publico destinatario siempre comprende tanto a los consumidores reales como a
los potenciales, es decir, los consumidores que actualmente compran los productos o
servicios o que pueden hacerlo en el futuro.

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicién Pagina 1014

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 3 Publico destinatario y grado de atencion

Si una parte significativa del publico destinatario de los productos o servicios en
cuestién puede confundirse respecto al origen de los productos, esto sera suficiente
para establecer un riesgo de confusion. No es necesario establecer que todos los
consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan
confundirse.

Tal como ha establecido el Tribunal, para evaluar el riesgo de confusién el publico
destinatario esta compuesto por usuarios que puedan utilizar tanto los productos
o servicios designados por la marca anterior como el producto que se reivindica
bajo la marca cuyo registro se solicita y que se hayan considerado idénticos o
similares (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; recurso desestimado el
10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450).

Al determinar la parte del publico con respecto a la que se evaluia un riesgo de
confusion, se aplicara lo siguiente:

® Si los productos o servicios de ambas marcas se destinan al publico general, el
publico destinatario con respecto al que se evaluara el riesgo de confusion es el
publico general.

Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la marca impugnada se referian a prendas de
vestir, el Tribunal dictaminé que: «Las prendas de vestir de hombres y mujeres son
articulos de consumo corriente, y la marca en que se basa la oposicion esta registrada
como marca de la Unién Europea. En consecuencia, el publico con respecto al cual
debe examinarse el riesgo de confusion esta constituido por el publico general de
la Union Europea» (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293,
§ 25).

® Silos productos o servicios de ambas marcas estan destinados al mismo publico
profesional 0 a un publico similar, el riesgo de confusion se evaluara desde la
perspectiva de dichos especialistas.

Ejemplo

Los productos dereferencia tanto de la marca anterior como de la impugnada son
materias primas plasticas, productos quimicos, resinas y similares. Se trata de
productos para uso industrial. Los consumidores a los que se dirigen son, por tanto,
ingenieros o quimicos, es decir, profesionales altamente cualificados que procesaran
dichos productos y que los utilizaran en actividades manufactureras. Se consideré
que el publico destinatario era profesional (15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX /
PEBAX, § 18; 16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20,
confirmada mediante 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

® Si los productos o servicios de ambas marcas se destinan tanto al publico
general como a los especialistas, el riesgo de confusion se apreciara con arreglo
a la percepcion de la parte del publico que muestre un menor grado de atencion,
ya que aquel sera mas propenso a la confusion. Si no es probable que esta parte
del publico se confunda, sera aun mas improbable que lo haga la que muestre un
mayor grado de atencion.
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Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la impugnada se referian a productos de las

clases 3 y 5 dirigidos tanto al publico general como a los profesionales (a saber,

médicos, en relacion con productos farmacéuticos de la clase 5), el Tribunal evalué el

riesgo de confusién en relacién unicamente con el publico general, ya que es el que

muestra un menor grado de atencion (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392,

§ 21).

® Si los productos o servicios de la marca anterior se destinan al publico general
y profesional y los productos y servicios impugnados se destinan a un publico
profesional exclusivamente (o viceversa), el publico destinatario para apreciar el
riesgo de confusién sera exclusivamente el publico profesional.

Ejemplo

Los productos de la marca anterior son productos para pulir metales, mientras
que los productos de la solicitud son preparations for cleaning waste pipes for the
metal-working industrypreparados para la limpieza de desaglies para la industria de
transformacién de metales. Tal como declaré el TG en la correspondiente sentencia:
«aunque los "productos para pulir metales" pueden ser tanto productos de consumo
corriente como productos destinados a una clientela profesional o especializada,
no hay discusion en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de
registro deben considerarse dirigidos unicamente a profesionales de la industria de
transformacién de metales. De ello se desprende que el Unico publico que puede
incurrir en una confusion entre las marcas en conflicto es el constituido por dichos
profesionales» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Ejemplo

Las pinturas en general se venden tanto a los pintores profesionales (es decir,
para usos profesionales) como al publico en general con fines de bricolaje. Por el
contrario, las pinturas destinadas a la industria no se venden al publico general. En
consecuencia, cuando las especificaciones de los productos o servicios de ambas
marcas designen las pinturas y las pinturas destinadas a la industria, respectivamente,
el publico destinatario estara constituido exclusivamente por los profesionales, ya que
es probable que sean los Unicos en entrar en contacto con ambas marcas.

Ejemplo

Los servicios de la marca anterior son telecomunicaciones. Los servicios impugnados
son servicios de telecomunicaciéon, en concreto, los servicios de colocacion, de
facilitacion de viviendas a distancia y de interconexion destinados Unicamente a
los profesionales. La definicién de publico destinatario debe ajustarse a una lista

mas especifica, y el riesgo de confusion se evaluara unicamente en cuanto a los
profesionales (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

® En el caso de los productos farmacéuticos, se aplica lo siguiente:
El publico destinatario de productos farmacéuticos sin receta médica (de venta
libre) es el publico general, por lo que el riesgo de confusién se apreciara en
relacion con aquel.
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Segun la jurisprudencia, el publico general no puede dejar de considerarse
publico destinatario, incluso en el caso de los productos farmacéuticos que
requieran receta antes de su venta a los usuarios finales en las farmacias. Asi,
el publico destinatario estara constituido tanto por el publico general como por
los profesionales de la salud, como médicos o farmacéuticos. Por consiguiente,
aunque la eleccion de estos productos esté influenciada o determinada por los
intermediarios, tal riesgo de confusién existe igualmente para el publico general,
dado que este puede verse ante dichos productos, aunque sea al realizar compras
que, para cada uno de los citados productos individualmente considerados, tengan
lugar en momentos diferentes (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36,
§ 42-45; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). En la
practica, esto significa que el riesgo de confusion se evaluara sobre la base de

la percepcion del publico general, que es mas propenso a la confusion.

En el caso de los productos farmacéuticos destinados uUnicamente a
especialistas para uso profesional (por ejemplo, soluciones estériles para cirugia
oftalmica), el riesgo de confusion debe evaluarse desde el punto de vista exclusivo
de dicho publico especializado (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252,

§ 66).

En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de marca
de la Uniéon Europea sean de libre prescripcion mientras que los productos
farmacéuticos amparados por el registro anterior solo puedan dispensarse con
receta, o viceversa, la Oficina presumira que el publico de referencia esta
constituido tanto por los profesionales cualificados como por el publico general,
que carece de conocimientos médicos o farmacéuticos especificos. El riesgo de
confusidn se evaluara en relacién con el publico general, que es mas propenso a

confusion.

Ejemplo

Los productos amparados por la marca anterior eran preparados farmacéuticos
que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares, mientras que los productos impugnados eran
preparados farmacéuticos para el tratamiento de desérdenes metabdlicos adaptados
para una administracion exclusiva a través de inyeccion intravenosa, intramuscular o

subcutanea.

Aunque los productos de la marca anterior y los de la marca impugnada se prescriben
y administran bajo la supervision de profesionales sanitarios, el Tribunal General
dictaminé que el publico destinatario se compone tanto de los profesionales sanitarios

como del publico general.

(23/09/2009,1-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54;

09/07/2010, C-461/09 P, Famoxin, EU:C:2010:421).
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3 Definicidn del grado de atencién

El Tribunal indicé que a los efectos de la apreciacién global, se supone que el
consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz y que el grado de atencion del
publico destinatario puede variar en funcién de la categoria de productos o servicios
contemplada (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El que el grado de atencion sea mayor o menor dependera, entre otras
circunstancias, de la naturaleza de los productos o servicios de que se trate
y del conocimiento, la experiencia y la implicacion en la compra del publico
destinatario.

El hecho de que el publico destinatario se componga del publico general no significa,
necesariamente, que el grado de atenciéon no pueda ser alto (por ejemplo, cuando
se adquieran productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados).
Asimismo, el que los productos de que se trate se destinen a especialistas no
significa, necesariamente, que el grado de atencién sea siempre alto. Es verdad que,
en principio, el publico profesional posee un elevado grado de atencién al comprar
un producto especifico. Asi sucede cuando se considera que los consumidores
profesionales poseen unos conocimientos especiales o una experiencia practica
respecto de los productos o servicios especificos. Ademas, las compras realizadas
por los consumidores profesionales, con frecuencia, son mas sistematicas que las
compras que realiza el publico general. Pero no siempre esto es asi. En algunos
casos, por ejemplo, cuando los productos o servicios de que se trate son utilizados a
diario por un determinado profesional, el grado de atencién que se presenta puede ser
medio o incluso bajo, aun tratdndose de consumidores profesionales.

Es necesario contar con una definicion adecuada del grado de atencién del
publico destinatario, ya que se trata de un factor que puede influir a favor o en
contra de la identificacion de un riesgo de confusién. Mientras que el consumidor
destinatario rara vez tiene ocasién de comparar de manera directa los distintos signos
y debe basarse en un recuerdo imperfecto de aquellos, un alto grado de atencion
del consumidor destinatario puede dar lugar a la conclusién de que no confundira
las marcas, pese a la ausencia de una comparacioén directa entre ellas (22/03/2011,
T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). En consecuencia, el grado de atencion se
determinara en la resolucion.

Sin embargo, un elevado grado de atencion no conlleva que se establezca
automaticamente la ausencia de riesgo de confusién. Deben tenerse en cuenta
todos los demas factores (principio de interdependencia) Véanse las Directrices
Parte C, Oposicion, Seccion 2: Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 7,
Evaluacién global. Por ejemplo, habida cuenta del caracter especializado de los
productos o servicios de que se trate y del elevado grado de atencion del publico
destinatario, puede descartarse el riesgo de confusion (26/06/2008, T-79/07, Polaris,
EU:T:2008:230, § 50-51). No obstante, puede existir riesgo de confusion pese a un
elevado grado de atencion. Por ejemplo, en caso de que exista un elevado riesgo de
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confusién creado por otros factores, como la identidad o la gran similitud general de
las marcas y la identidad de los productos, no es posible basarse exclusivamente en
la atencion del publico destinatario para evitar la confusion (21/11/2013, T-443/12,
ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010,R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen
IMMOBILIEN).

3.1 Mayor grado de atencion

Suele darse un mayor grado de atencidon en los siguientes tipos de compras:
las compras onerosas, las de productos potencialmente peligrosos o técnicamente
sofisticados. El consumidor medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional
a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios (por ejemplo,
coches y productos farmacéuticos).

Asimismo, puede existir un mayor grado de atencién en las compras en las que la
fidelidad a la marca sea importante para el consumidor.

3.1.1 Compras onerosas

Al comprar productos onerosos, el consumidor normalmente irda con mucho cuidado
y solo comprara los productos tras una atenta consideracion. Los consumidores no
especializados o no profesionales suelen pedir asistencia o asesoramiento profesional
a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios. La atencion puede
ser incluso mayor en casos de articulos de lujo y en aquellos casos en los que el
producto especifico se considere un reflejo del estatus social de su propietario.

Ejemplos

Coches. Teniendo en cuenta su precio, los consumidores pueden prestar un mayor
grado de atencion que para las compras menos onerosas. Cabe esperar que estos
consumidores no compren un coche, sea nuevo o de segunda mano, de la misma
forma en que comprarian articulos de uso cotidiano. El consumidor estara informado
y tomara en consideracion todos los factores relevantes, por ejemplo,el precio, el
consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio
(22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi,
EU:T:2012:137, § 39-42.

Diamantes, piedras preciosas y semipreciosas. En su resolucion de 09/12/2010,
R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Sala resolvié que, normalmente,
la seleccién de dichos productos es objeto de cierta reflexiébn previa por parte del
consumidor. En muchos casos, los productos seran articulos de lujo o se destinaran a
regalos. Se puede presumir un grado de atencién relativamente elevado por parte del
consumidor.

Servicios financieros. Estos servicios se dirigen al publico general, el cual esta
normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, dado
que dichos servicios son servicios especializados que pueden tener importantes
consecuencias financieras para sus usuarios, el consumidor debera tener un
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grado de atencion bastante elevado a la hora de su eleccién (T-220/11, F@ir
Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, appeal
dismissed; 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

Servicios inmobiliarios. Las compraventas de propiedades son transacciones
comerciales que implican tanto un riesgo como la transferencia de grandes sumas
de dinero. Por ello, se considera que el consumidor pertinente posee un grado de
atencion mayor al promedio de los consumidores, ya que las consecuencias de
una mala decisién, debido a una falta de atencién, podria resultar muy perjudicial
(17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.)
etal., §21).

3.1.2 Compras potencialmente peligrosas

El impacto en la seguridad de los productos cubiertos por una marca (por ejemplo,
luces para vehiculos, sierras, acumuladores eléctricos, interruptores eléctricos, relés
eléctricos, etc.) puede implicar un aumento del grado de atencion del consumidor
relevante (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fidelidad de marca

Ademas, puede existir un mayor grado de atencién como consecuencia de la fidelidad
de marca.

Ejemplo

Si bien los productos a base de tabaco son productos de consumo masivo
relativamente econdmicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos
y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto,
se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atencién cuando se trata de
productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos
relacionados con el tabaco, puede requerirse un grado de similitud mas elevado entre
los signos para que se produzca un riesgo de confusién. Esto ha sido confirmado
por varias resoluciones de las Salas: 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims (fig.) /
VICTORIA et al., donde se indicaba que los consumidores de los productos de la
clase 34 suelen estar muy atentos y ser fieles a la marca, y 25/04/2006, R 61/2005-2,
Granducato/DUCADOS et al.

314 Productos farmacéuticos

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se
refiere, que el grado de atencién del publico destinatario es relativamente elevado,
independientemente de si se venden con o sin receta (15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 y la citada
jurisprudencia).

En concreto, los profesionales de la medicina demuestran un elevado grado de
atencion cuando recetan medicamentos. Con respecto a los no profesionales, estos
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también muestran un mayor grado de atencion, independientemente de si el producto
farmacéutico se venda con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

3.2 Menor grado de atencidn

Un menor grado de atencién se puede asociar, en concreto, a una conducta de
compra habitual. Las decisiones de compra en este ambito se relacionan, por ejemplo,
con productos de bajo precio adquiridos a diario (15/06/2010, T-547/08, Strumpf,
EU:T:2010:235, § 43).

El simple hecho de que el publico destinatario realice una compra impulsiva de
determinados articulos (por ejemplo, dulces) no implica que el grado de atencion de
ese publico sea inferior al promedio (09/04/2014, T-623/11, Milanéwek cream fudge,
EU:T:2014:199, § 34).
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1 Introduccion

La existencia de un riesgo de confusion depende de diversos factores
interdependientes, entre los que se incluyen (i) la similitud entre los productos y
servicios, (ii) el publico destinatario, (iii) la similitud entre los signos, teniendo en
cuenta los elementos distintivos y dominantes, y (iv) el caracter distintivo de la marca
anterior.

El presente capitulo se ocupa de la comparacion de los signos. La finalidad de la
comparacion de los signos es determinar si son idénticos (véase el punto 2 infra),
similares (véase el punto 3 infra) o distintos (véase el punto 4 infra).

Laidentidad entre los signos constituye un requisito previo para la aplicacién de
las disposiciones del articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE , si los productos o
servicios también son idénticos («doble identidad»).

Lasimilitud (o identidad) entre los signos sera un requisito previo necesario para
aplicar el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE («riesgo de confusion»).

La diferenciacién entre los signos excluye el riesgo de confusién. Ya no es necesario
proseguir con el examen de los otros requisitos previos del articulo 8, apartado 1, letra

b), del RMUE.

1.1 Principios generales de la comparacion de las marcas

Si los signos no son idénticos, hay que determinar si son similares o no similares. Una
apreciacion global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se
trate debe basarse en la impresién de conjunto producida por las marcas, teniendo en
cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95,
Sabel, EU:C:1997:528, § 23).

De ello se desprende que los signos se comparan a nivel visual (véase el punto 3.4.1
infra), fonético (véase el punto 3.4.2 infra) y conceptual (véanse los puntos 3.4.3 y
3.4.4 infra). Si no es posible realizar la comparacién de las marcas en ninguno de
estos aspectos, esto se indicara en la resolucion.

Asimismo, cuando se comparan los signos, debera valorarse el caracter distintivo y el
caracter dominante de sus elementos, en su caso, y el impacto de esos elementos
sobre la impresion general.

A la luz de lo anterior, cuando los signos no son idénticos, en principio se compararan
valorando el caracter distintivo y dominante de los elementos que coindicen y que
difieren, apreciando las caracteristicas comunes y las diferencias de los signos, y
llegando a una conclusion sobre la similitud o la diferencia.

El Tribunal ha declarado que si las marcas presentan alguna similitud, incluso
aunque sea escasa, debe llevarse a cabo una evaluacion global con el fin de
determinar si, pese al escaso grado de similitud, existe, por la presencia de otros
factores pertinentes tales como el renombre o el reconocimiento de que gozaba la
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marca anterior, un riesgo de confusion entre las marcas (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

En principio, la comparaciéon debe permitir obtener informacién sobre el grado de
similitud en cada aspecto.

El grado de similitud entre los signos puede ser decisivo para el resultado de la
resolucion. Incluso en el caso de los productos y servicios idénticos, «cualquier posible
similitud» puede no ser suficiente, en si misma, para generar un riesgo de confusion
(principio de interdependencia, véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2,
Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 7, Apreciacién global, punto 2)). El
grado de similitud debera establecerse, especialmente, con respecto a los aspectos
visuales y fonéticos, puesto que pueden ser decisivos para apreciar el riesgo de
confusioén, en funcién de las circunstancias en las que los productos o servicios en
cuestién normalmente se comercialicen (véase las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 7, Apreciacién global,

punto 4).

A la hora de determinar el grado de similitud, es importante especificar si es alto
(superior a la media) o bajo (inferior a la media). No obstante, incluso si el grado
de similitud es medio, la resolucion debe mencionarlo para evitar malentendidos. El
simple hecho de declarar que «los signos son similares» no resulta claro, puesto que
se puede interpretar de dos maneras: son similares en un grado medio o simplemente
en el sentido general de que hay (cierta) similitud que permite un examen en mayor
profundidad.

Por consiguiente, el grado de similitud debe especificarse como bajo, medio o alto.
Se pueden utilizar sinonimos en la medida en que sean claros (por ejemplo, en la
media = medio). No obstante, cabe destacar que el término «elevado» no quiere
decir exactamente que sea de «grado alto». Pueden especificarse otros grados de
similitud, por ejemplo, expresiones como «solo muy bajo» 0 «casi idénticos», si esto
queda respaldado por los hechos del asunto y da lugar al resultado. En tal caso,
la redaccion debe ser lo mas clara posible. Esto no se aplica a expresiones como
«no especialmente alto», que puede entenderse tanto como «medio» 0 simplemente
«bajo».

Sin embargo, no siempre es necesario especificar el grado de similitud conceptual.
En funcién de las circunstancias particulares, puede ser suficiente reconocer la
similitud resultante de una coincidencia semantica o la similitud de un concepto. Si
la similitud surge de conceptos de escaso caracter distintivo, esto debe indicarse
claramente para que su pertinencia pueda considerarse en la apreciacion global del
riesgo de confusion.

1.2 Signos que deben compararse y elementos insignificantes

Los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma
en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas
registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente
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para la comparacion de los signos (09/04/2014, T-623/11, Milanéwek cream fudge,
EU:T:2014:199, §38).

La comparacion deberia abarcar los signos en su totalidad. Por ello no es
correcto descartar la comparacién de elementos de los signos tan solo porque, por
ejemplo, son mas pequefios que otros elementos de los signos (a menos que sean
insignificantes, como se explica mas adelante) o porque carecen de caracter distintivo
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09,
Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Excepcionalmente, si se trata de elementos insignificantes, la Oficina puede decidir
no tomar en consideracion estos elementos a efectos de la comparacion misma, tras
haber motivado debidamente por qué se consideran insignificantes (12/06/2007,
C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Esto es especialmente importante
cuando el elemento insignificante es el elemento comun de los signos. La nocion
de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la
resolucion debe cubrir los signos en su totalidad.

La Oficina considera que un elemento insignificante se refiere a un elemento que,
debido a su tamafo o posicidon, no puede percibirse a primera vista o que forma
parte de un signo complejo con numerosos otros elementos (por ejemplo, etiquetas de
bebidas, embalajes, etc.) y, por consiguiente, es muy probable que pase desapercibido
para el publico destinatario.

Ejemplos
Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
|
« 0 11/11/2009, T-162/08,
M Iy T .
szl EU:T:2009:432
s ' . ‘ Las palabras «by misako» son
casi ilegibles, ya que su tamafo
KO 6 RE EN y tipo de letra hacen que resulte
RS dificil descifrarlas.
(GREEN BY MISSAKO)
12/12/2011, R 2347/2010-2
7 LUNA El elemento «Roétulos Luna S.A.»
N se considero insignificante.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
Matheus 09/09/2010, R 396/2010-1
*L)
) ..i‘fd"‘ La Sala no examind el aspecto
MATHEUS MULLER fonético o conceptual de los

pilinka
elementos «50 cl», «50 % vol.»,

«ANNO» 0 «1857».

17/05/2006, R 1328/2005-2

‘ s

La Sala describi6 el signo
ma no, . .

MAGNA okt s R impugnado en su totalidad,

pero los elementos insignificantes

1 | como «70 cl» no se incluyeron en

e ggany B | la comparacion.

03/09/2010, T-472/08,
EU:T:2010:347

Los elementos distintos a

«cachacga»/«pirassununga» y
«51», este dUltimo escrito en
color blanco dentro de un circulo

situado parcialmente dentro de

una amplia franja que transcurria

A A0% wal 7‘0 (“ -
PR -1 2t i Ly

de un lado a otro del signo, son
insignificantes en la impresién
de conjunto creada por estas

marcas (véase el apartado 65).

Hay que tener en cuenta ademas que las indicaciones informativas sobre el registro de
la marca (como los simbolos «™» y «®») no se consideran parte de la marca (véanse
las Directrices, Parte B, Examen, Seccién 2, Formalidades). Por consiguiente, estos
simbolos no se tendran en cuenta en la comparacion de los signos.

1.3 Territorio de referencia y publico destinatario

Debe examinarse la similitud en el territorio en que esta protegida la marca anterior.
El territorio de referencia debe indicarse. Por otra parte, la percepcion del publico
destinatario desempena un papel importante en la comparacion de los signos (véanse
las Directrices, Parte C, Oposicidon, Seccion 2, Doble identidad vy riesgo de confusion,
Capitulo 3, Publico destinatario y grado de atencién).
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Si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios
correspondientes en relacion con el publico destinatario de este Estado miembro de
la UE (o Estados miembros en el caso de las marcas del Benelux). La percepcion
de similitud puede variar de un Estado miembro a otro debido a diferencias de
pronunciacion, significado o comprension.

Si la marca anterior es una marca de la Unién Europea registrada, este analisis
debe extenderse en principio a toda la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en
que exista riesgo de confusiéon en al menos una parte de la UE y si asi lo justifica
la economia de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o
significados especificos de las marcas en varias lenguas), el analisis de la Oficina no
tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las
partes en que exista riesgo de confusion.

El caracter unitario de la MUE implica que una MUE anterior puede servir de
fundamento en los procedimientos de oposicion para oponerse a la solicitud de
registro de una MUE que pueda afectar negativamente a la proteccion de la primera
marca, incluso tan solo en relacion con la percepcion de los consumidores de una
parte de la Union Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 56-57 and subsequent case-law; 18/09/2012, T-460/11, Blrger, EU:T:2012:432, § 52
y jurisprudencia citada).

Si la oposicion esta basada en un registro internacional no debe considerarse, como
territorio de referencia, el territorio en el que esta protegida la marca de base si
el registro internacional anterior -o las designaciones posteriores- designan a otros
territorios de referencia (excepto si el titular goza de proteccién en la totalidad de
la UE, registro internacional que designa a la UE o en el que la UE se designé
posteriormente, cubriendo de este modo el pais del registro de base).

Cuando el publico destinatario sea tanto los consumidores generales como los
profesionales, la constatacién de un riesgo de confusién solo en relaciéon a una
parte del publico basta para mantener la oposicion. Habitualmente, el publico general
es el mas propenso a la confusion. Por consiguiente, si se confirma el riesgo de
confusién por parte del publico general, no hara falta examinar el caso basandose
en la percepcion de los profesionales (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccién 0, Introduccion, punto 4)..

2 Identidad entre los signos

21 El concepto de identidad

Como ya se ha indicado, la existencia de identidad entre los signos da lugar al éxito de
la oposicion con arreglo al articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE, si los productos y
servicios también son idénticos.

Las diferencias entre el articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y la proteccién en
caso de riesgo de confusién con arreglo al articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
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deben tenerse en cuenta a la hora de comprender el concepto de identidad y los
requisitos que conlleva.

La proteccién contemplada en el articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE es absoluta,
pues el registro de un signo posterior idéntico para productos y servicios idénticos
comprometeria la funcion de la marca anterior como medio para identificar el origen
comercial. Si se han registrado signos o marcas idénticos para productos o servicios
idénticos, resulta imposible concebir las circunstancias en que se puede excluir todo
riesgo de confusién. No es necesario examinar otros factores, como el grado de
atencién del publico o el caracter distintivo de la marca anterior.

No obstante, con arreglo al articulo 8, articulo 1, letra b), del RMUE, la marca
anterior esta protegida contra el riesgo de confusion, pues incluso si las marcas
difieren en algunos elementos, su similitud —en combinacién con otros elementos
que deben apreciarse de forma global— puede llevar a suponer que los productos
y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de una empresa
asociada econdmicamente.

Debido a la proteccién absoluta que concede el articulo 8, apartado 1, letra a), del
RMUE, el concepto de identidad entre las marcas debe interpretarse de manera
estricta. La proteccion absoluta en el caso de una solicitud de marca de la Union
Europea «que es idéntica a la marca [anterior] para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que esta se registrd [con arreglo al articulo 8, apartado 1,
letra a), del RMUE], no puede extenderse mas alla de las situaciones para las que
se ha previsto, en particular, a las situaciones que protege mas especificamente el
[articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE]» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie,
EU:C:2003:169, § 50-54 en relacion con las disposiciones correspondientes de la
Directiva sobre marcas).

2.2 Umbral para la constatacion de identidad

La propia- definicion de identidad implica que los dos signos deben ser iguales en
todos los aspectos. Por consiguiente, existe identidad entre los signos si la solicitud
de marca de la Unién Europea reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la marca anterior.

Sin embargo, como la percepcion de la identidad entre los dos signos no siempre es
resultado de una comparacion directa de todas las caracteristicas de los elementos
comparados, el consumidor medio puede pasar por alto diferencias insignificantes
entre las marcas.

Por ello, , la solicitud de marca de la Union Europea debe considerarse idéntica
a la marca anterior «cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos
los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto,
contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a
los ojos de un consumidor medio» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie,
EU:C:2003:169, § 50-54).
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Una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor
razonablemente observador solo percibira tras examinar las marcas una al lado de la
otra. «Insignificante» no es un término objetivo y su interpretaciéon depende del nivel
de complejidad de las marcas comparadas. Son diferencias insignificantes aquellas
que, por referirse a elementos muy pequefios 0 que se pierden dentro de una marca
compleja, el ojo humano no puede detectar con facilidad al observar la marca de que
se trate, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un examen analitico
de una marca, sino que la percibe en su conjunto.

La decision de que un elemento es «insignificante» debe ir acompanada de un
razonamiento suficiente acerca de su falta de impacto en la percepcion general de
la marca.

De la definicién de identidad que figura mas arriba se desprende que las siguientes
condiciones deben cumplirse para que las marcas se consideren idénticas con arreglo
al articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE:

¢ |dentidad total entre los signos. La identidad parcial no es suficiente de acuerdo
con el articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE, pero puede dar lugar a
una similitud entre los signos y debe tenerse en cuenta al realizar el examen
contemplado en el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
Cualquier elemento adicional es suficiente para concluir que las marcas no son
idénticas, independientemente de que el elemento anadido sea una palabra, una
forma figurativa o una combinacion de ambas.

Por consiguiente, dos marcas denominativas no se consideraran idénticas si una
estd contenida en la otra, pero va acompafiada de otros caracteres (véase el
punto 2.4 infra) o palabras, independientemente de su posible caracter distintivo
o descriptivo.

Signo anterior Signo impugnado y Asunto

observaciones

MILLENIUM INSURANCE
COMPANY LIMITED

Se dictamind que «los signos

obviamente no eran idénticos»,

Millenium 24/11/2011, R 696/2011-1
a pesar de que los términos
«Insurance company limited»
describen en lengua inglesa los
servicios correspondientes.
INDIVIDUAL @ 18/12/2008, R 807/2008-4

INDIVIDUAL

¢ |dentidad en todos los aspectos de la comparacion. Debe existir identidad entre
los signos en todos los aspectos de comparacion de la marca, es decir, a nivel
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visual, fonético y conceptual. Si las marcas son idénticas en algunos aspectos pero
no en otros, no son idénticas en su conjunto. En tal caso pueden ser similares y, por
lo tanto, debera examinarse el riesgo de confusion.

2.3 Identidad entre marcas denominativas

Las marcas denominativas son aquellas formadas por letras, numeros y otros
caracteres tipograficos ordinarios (por ejemplo, «+», «@», «!») reproducidos en tipo
de letra ordinario. Esto significa que no reivindican un elemento figurativo o apariencia
particular. Si ambas marcas estan registradas como marcas denominativas, el tipo
de letra utilizado por la oficina de que se trate en la publicacion oficial carece
de importancia. En términos generales, las diferencias en el uso de minusculas o
mayusculas tampoco tienen importancia. Las marcas denominativas son idénticas si
ambas coinciden exactamente en la sucesion de letras, nUmeros u otros caracteres
tipograficos.

Las siguientes marcas denominativas son idénticas:

Signo anterior Signo impugnado Asunto
BLUE MOON Blue Moon 27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS Global Campus 23/01/2009, R 719/2008-2
DOMINO Domino 18/03/2009, R 523/2008-2
04/05/2011, T-129/09,
Apetito APETITO
EU:T:2011:193

Por lo general debe comprobarse si el signo se ha registrado como marca
denominativa. Por ejemplo, si se examina unicamente la representacion grafica de la
marca (por ejemplo, en el sistema de Madrid), el resultado puede ser engafioso, pues
una marca reivindicada como marca denominativa puede incluir elementos o tipos de
letra figurativos o estilizados, dependiendo de la representacién grafica de los signos
utilizada en los certificados, boletines, etc. En estos casos, la declaracion prevalecera
sobre la reproduccion exacta en los certificados, boletines, etc.

Las marcas no escritas con caracteres latinos deben considerarse marcas
denominativas en las jurisdicciones designadas en las que se utilicen oficialmente
estos caracteres (por ejemplo, caracteres cirilicos en el caso de una marca de la Union
Europea o un registro internacional que designe a Bulgaria o a la UE, de conformidad
con la categoria n.° 28.05 «inscripciones de caracteres cirilicos» de la Clasificacion
de Viena de elementos figurativos). Las siguientes marcas denominativas cirilicas son
idénticas:
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Signo anterior

Signo impugnado

Asunto

BACUITBEXKHU

BacunbKku

31/01/2012, B 1 827 537

Basta que la diferencia consista en una sola letra para constatar que no existe

identidad:

Signo anterior

Signo impugnado

Asunto

NOVALLOY

NOVALOY

17/12/1999, B 29 290

HERBO FARMA

HERBOFARM

14/07/2011, R 1752/2010-1

La cuestion de si un espacio, un signo de puntuacion (por ejemplo, un guion, o un
punto), una tilde, o el uso de una combinacién de mayusculas y minusculas que se
aleje de la escritura habitual, introducen una diferencia tan insignificante que pueda
pasar inadvertida por parte del consumidor —de conformidad con la sentencia «Arthur
et Félicie» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54)— se
evaluara caso por caso, teniendo en cuenta la lengua pertinente. En algunas lenguas,
un término puede escribirse todo junto o separado por un espacio o un guion (p.
ej., en el caso de fin de semana en inglés puede ser «weekend» o «week-end») de
manera que el publico no apreciara la diferencia. No obstante, el uso de un espacio,
un guion o una tilde, o el uso de una combinacién de mayusculas y minusculas que
se aleje de la escritura habitual, puede alterar el sentido del elemento denominativo
y, en consecuencia, influir sobre la percepcion que se tiene del signo. Las marcas
denominativas que se citan a continuacién no son idénticas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
23/09/2009, T-391/06,
She, SHE S-HE
EU:T:2009:348
24 Marcas denominativas y marcas figurativas

Una marca denominativa y una marca figurativa, incluso si ambas consisten en la
misma palabra, no seran idénticas a menos que las diferencias sean tan insignificantes
que puedan pasar desapercibidas para el publico destinatario.

En los siguientes ejemplos resulta evidente que los signos no son idénticos:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

. h t I Hotel 13/06/2012, T-277/11,
ote
l" 0 e EU:T:2012:295

=ELCO ELCO 13/03/2009, R 803/2008-1

eClear E Cl e a r\ ‘ 09/02/2012, R 1807/2010-1
X n s - - I

BIG BROTHER g1 10/05/2011, R 932/2010-4
iBisiBreihicy Rs22010:4

Sin embargo, declarar que las marcas no son idénticas puede resultar mas dificil si la
marca figurativa esta escrita con un tipo de letra normal. No obstante, en los ejemplos
siguientes se considerd que las marcas no eran idénticas:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

mo Msau THOMSON 22/04/2009, R 252/2008-1
lﬂepn E]‘ Klepper 24/02/2010, R 964/2009-1

2.5 Identidad entre marcas figurativas

Dos marcas figurativas son idénticas cuando ambos signos coinciden en todos sus
elementos (forma, colores, contraste, sombreado, etc.).

No hace falta decir que el uso de la misma palabra no basta para que exista identidad
cuando el elemento figurativo no es el mismo. Las siguientes marcas no son idénticas:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

O
N 09/02/2012, R 558/2011-1
BA-’|C basic 31/03/2011, R 1440/2010-1

IN'%

12/04/2013, 7078 C

Sin embargo, como en el siguiente caso la diferencia en la presentacion de las letras
«TEP» en cursiva pasa desapercibida para el publico, las marcas se consideraron
idénticas:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

Vo=

28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en
escala de grises con una solicitud de marca en color

En un esfuerzo por converger las practicas en materia de marcas, la Red Europea de
Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual) publico el
15 de abril de 2014 una Comunicacion comun acerca de la Practica comun sobre el
alcance de la proteccion de las marcas en blanco y negro («<B&W») (PC4) (°8).

Segun la PC4, el consumidor medio normalmente notara las diferencias entre una
marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versiéon en color del
mismo signo. Por consiguiente, las marcas no se consideran idénticas. Los signos se
consideraran idénticos solo en circunstancias excepcionales, a saber, cuando las
diferencias en los colores o0 en el contraste de tonalidades sean tan insignificantes
que un consumidor razonablemente atento solo las notara al examinar las marcas
poniéndolas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las

58 disponible en https://www.tmdn.org/network/converging-practices
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diferencias en el color de los signos en cuestion deberan ser apenas apreciables por
un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias significativas que permiten concluir que las
marcas no son idénticas:

Signo anterior Signo impugnado

Ejemplos inventados de diferencias insignificantes que permiten concluir que las
marcas son idénticas:

Signo anterior Signo impugnado

El argumento de que el ambito de la proteccién de una marca en blanco y negro
0 en escala de grises se extenderia a todos los colores posibles que conducen
a la identidad con una marca en conflicto a color no puede sostenerse. No
puede considerarse que una marca que no reivindica un color especifico cubra
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todas las combinaciones de colores (09/04/2014, T-623/11, Milanéwek cream fudge,
EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

09/04/2014, T-623/11,
EU:T:2014:199

El registro de una marca que no designe ningun color especifico no puede cubrir todas las
combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias

entre las marcas (puntos 39 y 40).

3 Similitud entre los signos

3.1 Introduccion

La similitud entre los signos depende del caracter distintivo (véase el punto 3.2 infra)
y del caracter dominante (véase el punto 3.3 infra) de los componentes y de otros
posibles factores pertinentes definidos en la decision de oposicion. A la hora de
comparar signos, su similitud visual, fonética y conceptual debe evaluarse valorando
los elementos que coinciden y que difieren, teniendo en cuenta su caracter distintivo
y su caracter dominante (véase el punto 3.4 infra), asi como si estos elementos
determinan la impresion general transmitida por las marcas y en qué medida lo hacen.

3.2 Elementos distintivos de las marcas

En su sentencia Sabé/ (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 23), el Tribunal
concluyd que «... (Ia) apreciacioén global de la similitud visual, fonética o conceptual de
las marcas de que se trate debe basarse en la impresion de conjunto producida por
las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes».
Por consiguiente, el grado del caracter distintivo de los diversos componentes de las
marcas compuestas constituye un criterio importante que debe tenerse en cuenta en la
comparacion de las marcas.

Al evaluar la similitud de los signos, deberia establecerse el grado de caracter
distintivo de sus elementos coincidentes o diferenciados porque el caracter distintivo
es uno de los factores que determina la importancia de dichos elementos en cada
signo y, en consecuencia, su impacto en la impresién general de los signos. Una
coincidencia en un elemento distintivo o una diferencia en un elemento con poco o
ningun caracter distintivo tiende a incrementar el grado de similitud. Una diferencia
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en un elemento distintivo tiende a disminuir el grado de similitud. Esto mismo es
valido cuando la coincidencia constatada atafie a un elemento que carece de caracter
distintivo o este es muy limitado.

Por consiguiente, aunque los titulares de una marca utilicen normalmente elementos
no distintivos o débiles como parte de la marca para informar a los consumidores
de determinadas caracteristicas de los productos o servicios pertinentes, puede
resultar mas dificil determinar que el publico puede confundir la procedencia como
consecuencia de similitudes que uUnicamente corresponden a los elementos no
distintivos o débiles.

En consecuencia, en principio, se deberia examinar el caracter distintivo de todos los
componentes de la marca anterior y de la marca impugnada.

Resulta importante distinguir entre el analisis del caracter distintivo del (i) componente
de una marca y (ii) de la marca anterior en su conjunto. El analisis de los componentes
determina si los signos en conflicto coinciden en un componente considerado distintivo
(y, en consecuencia, importante) no distintivo o débil (y, en consecuencia, de menor
importancia para la comparaciéon de las marcas). El analisis de la marca anterior
en su conjunto determina el alcance de la proteccion concedida a la marca, una
consideracion independiente dentro del riesgo de confusiéon y que esta separada de
la comparacion de las marcas (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2,
Doble Identidad y riesgo de confusién, Capitulo 5, Caracter distintivo de la marca
anterior).

Sin embargo, si alguna de las marcas consiste en un Unico elemento, la resolucion
de la parte centrada en la comparaciéon entre los signos determinara si el caracter
distintivo de dicho elemento es normal o menor de lo normal. En este caso no se
podra determinar una falta de caracter distintivo del elemento. Respecto a la marca
anterior, esto equivaldria a negar su caracter distintivo (para mas informacion, véase
el punto 3.2.3.4 infra). En lo que respecta al signo impugnado, esto significaria que
tendria que realizarse un nuevo examen de los motivos absolutos.

3.2.1 ¢ Qué es un componente de un signo?

El Tribunal no ha definido lo que se debe considerar como «componente» o
«elemento» de un signo. Es facil identificar componentes cuando un signo esta
visualmente dividido en diversas partes (p. €j., elementos figurativos y denominativos
separados). No obstante, el término «componente» incluye mas que tales distinciones
visuales. Por ultimo, la percepcion del signo por el publico destinatario es decisiva
y un elemento existe siempre que el publico destinatario lo perciba. Por ejemplo,
el publico destinatario con frecuencia considerara que los signos compuestos de un
vocablo estan integrados por distintos componentes, en particular, cuando una parte
tiene un significado claro y evidente mientras el resto carece de significado o tiene
un significado distinto (p. €j., en la marca EUROFIRT, se entendera que «Euro» hace
referencia a Europa, mientras que «Firt» carece de significado, dotando a esta palabra
de dos componentes: «Euro» y «Firt»). En tales casos, los elementos contenidos en

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1038

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023



Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

signos formados por un vocablo podrian considerarse como «componentes» en la
terminologia del Tribunal.

No obstante, las palabras no deberian diseccionarse artificialmente. La diseccion
no es adecuada a menos que el publico destinatario perciba claramente los
componentes como elementos separados. Es precisa una apreciacion caso por caso
acerca de si la divisién de un signo en componentes es artificial (p. €j., si dividir la
palabra «LIMEON» para fruta en los elementos «LIME» y «ON» podria ser artificial o
no; véase también los puntos 3.4.3.2 y 3.4.5.1 infra)

3.2.2 Examen del caracter distintivo

3.2.21 ¢ Qué es el caracter distintivo?

El Tribunal ha definido el caracter distintivo de la manera siguiente:

Para determinar el caracter distintivo de una marca vy, por consiguiente, evaluar si
posee un elevado caracter distintivo, el 6érgano jurisdiccional nacional debe apreciar
globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos
o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia
empresarial determinada y, por consiguiente, diferenciandolos de los productos
de otras empresas (énfasis afiadido).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Es importante destacar que el caracter distintivo es una cuestion de grado vy, al
analizarlo, se aplica una escala gradual por la que un componente de un signo puede
carecer completamente de caracter distintivo, ser totalmente distintivo (hasta un grado
normal) o estar en un punto intermedio.

En este punto, cabe mencionar que, en principio, no es habitual que la Oficina
reconozca un grado superior a la media de caracter distintivo intrinseco para los
componentes individuales de los signos. Cualquier grado superior de caracter distintivo
(elevado caracter distintivo, renombre) esta relacionado con el reconocimiento efectivo
de la marca por el publico destinatario y se examina finalmente solo en relacién con la
marca anterior (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble identidad
y riesgo de Confusion, Capitulo 5, Caracter distintivo de una marca anterior)). Una
marca o, por analogia, sus componentes no tendran un grado superior de caracter
distintivo simplemente porque no existe un vinculo conceptual con los productos y
servicios correspondientes (16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Un elemento de un signo carece de caracter distintivo si tiene un caracter
exclusivamente descriptivo de los propios productos o servicios o de las caracteristicas
de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia,
etc.) o si su uso en el comercio es comun para tales productos o servicios. Del mismo
modo, un elemento de un signo que sea genérico (como la forma comun de un envase
0 un color comun) también carecera de caracter distintivo.

Un elemento de un signo puede tener un bajo caracter distintivo (débil) si hace
referencia a las caracteristicas de los productos y servicios (pero no tiene un caracter
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exclusivamente descriptivo de estas). Si la evocacion de los productos y servicios
es suficientemente imaginativa o habil, el simple hecho de que haya una evocacion
de las caracteristicas de los productos puede no afectar sustancialmente al caracter
distintivo. Por ejemplo:

® «Billionaire», en inglés, en relacion con servicios de juegos, es un término evocador
de un modo que puede afectar al caracter distintivo, porque implica, por ejemplo, la
posibilidad de convertirse en millonario.

® «Billy O'Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de
servicios de juegos como un habil juego de palabras sobre nombres irlandeses de
un modo que no afecta sustancialmente al caracter distintivo; puede considerarse
que posee un grado «normal» de caracter distintivo.

Un elemento de un signo que no carece de caracter distintivo ni tampoco posee un
caracter distintivo débil, tiene un «grado normal de caracter distintivo intrinseco».
Esto significa que el elemento de un signo en cuestién posee un caracter totalmente
distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios
asociados con la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no
se ha visto disminuida o perjudicada.

Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con mas frecuencia es que la
marca anterior, o0 uno de sus componentes, tiene un escaso caracter distintivo, porque
existen muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestién. Cuando
el solicitante respalda esta afirmacion unicamente con referencia a los registros de
marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por si
misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situacion del
mercado. En otras palabras, unicamente sobre la base de los datos del registro no se
puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva.

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores
han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas
que incluyen el elemento en cuestion, a fin de demostrar que este tiene un bajo grado
de caracter distintivo (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3222 Fecha relevante

Se debe analizar el caracter distintivo intrinseco de los componentes en la fecha de
adopcion de la resolucion.

Es importante establecer el momento preciso en el tiempo para apreciar el caracter
distintivo, porque el grado de caracter distintivo de la marca no es constante sino
variable, en funcion de la percepcién que el publico tenga de la misma. La percepcién
del publico puede cambiar no solo a causa del tipo de uso de la marca concreta, sino
también a causa de otros factores (estos elementos solo pueden analizarse a partir de
las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando
la marca o alguno de sus componentes hayan sido utilizados entretanto de un modo
similar por diversas empresas en el sector del mercado de que se trate. Dicho uso
comun de un signo puede erosionar la singularidad de un signo y, por consiguiente,

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1040

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/13%2F04%2F2011/13%2F04%2F2011/number/358%2F09
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/08%2F03%2F2013/08%2F03%2F2013/number/498%2F10

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

su facultad para indicar la procedencia de los productos y servicios. En este contexto,
importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en
todas las zonas geograficas pertinentes y en relacién con todos los productos y
servicios correspondientes.

Por ejemplo, debido a los cambios tecnolégicos en el campo de la informatica,
se ha producido un aumento de solicitudes en las que elementos tales como «I»
(Internet), «E» (electrénico) y «M» (movil) se utilizan junto a una palabra dotada
de significado. En el contexto de las comunicaciones electronicas, actualmente se
consideran descriptivos (19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11) aunque antes se
consideraban distintivos.

3.2.2.3 Productos y servicios pertinentes

Unicamente se lleva a cabo la apreciacién del caracter distintivo intrinseco de
los componentes con respecto a los productos o servicios que se han considerado
idénticos o similares, esto es:

® Se evalua la marca anterior en relacion con los productos o servicios registrados
que son idénticos o similares a los productos y servicios impugnados;

e Se evalia la marca impugnada en relacion con los productos o servicios
impugnados que son idénticos o similares a los de la marca anterior.

3.224 Principios generales del examen del caracter distintivo

El examen del caracter distintivo intrinseco se lleva a cabo en dos fases: en primer
lugar, se debe determinar si el publico destinatario reconoce el contenido semantico
del elemento en cuestion y, en segundo lugar, si el contenido semantico percibido esta
o no relacionado con y/o se utiliza comunmente en el comercio respecto a productos y
servicios idénticos o similares.

Respecto a la primera fase, esto es, si el publico destinatario reconoce un contenido
semantico; el caracter distintivo intrinseco de los componentes de las marcas se debe
evaluar teniendo en consideracién (cada una) de las zonas geograficas pertinentes y
sus distintos contextos lingiisticos y culturales. Como tal, el publico en algunas partes
del territorio pertinente podra no entender el contenido descriptivo que una marca
puede tener en otras partes. En tales casos, el caracter distintivo de la marca en una
zona no queda afectado por el hecho de que pueda ser percibida de forma diferente
en otras zonas.

A continuacion ofrecemos un ejemplo de un caso en el que las consideraciones
linglisticas fueron esenciales con respecto al caracter distintivo:

Signo anterior Signo impugnado Asunto
27/01/2010, T-331/08,
FRUTISOL Solfrutta
EU:T:2010:23
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Productos y servicios: clases 29, 30 y 32
Territorio: UE

Apreciacion de los componentes «fruty y «sol»: «es preciso distinguir entre la percepcién del publico
en aquellos Estados miembros, tales como ltalia y Espafia, en los que los elementos "sol" y "frut" se
reconocen con caracter general y se puede entender que aluden a "sol" y a "fruta", respectivamente,
y la percepcion del publico en aquellos Estados miembros, tales como Hungria, Finlandia y Lituania,
en los que dichos elementos no tienen un equivalente tan proximo en sus lenguas nacionales». En
la primera categoria de Estados Miembros, los consumidores son capaces de asociar ambas marcas
con las nociones de «fruta» y «sol». Habra, consecuentemente, un cierto grado de similitud conceptual
entre ellas. En los Estados Miembros de la segunda categoria, los consumidores no percibiran similitud
conceptual alguna entre los signos, puesto que las partes constitutivas de cada uno de los signos no se

asociaran a ningun significado. (apartados 21-24)

La segunda fase consiste en correlacionar cualquier significado que el publico perciba
en los componentes con los productos o servicios idénticos o similares en conflicto. Si
el publico destinatario percibe tal significado como descriptivo, laudatorio o evocador
(de una manera que afecte sustancialmente al caracter distintivo), etc., para dichos
productos y servicios, se reducira su caracter distintivo en consecuencia. Puede ser
necesario distinguir entre los distintos productos y servicios en cuestion, porque la
conclusion de que carezcan o cuenten.con un caracter distintivo limitado podria afectar
Unicamente a parte de esos productos o servicios. En el caso de que no pueda
atribuirse ningun significado a un elemento verbal, no podra ser descriptivo, laudatorio
o alusivo de ninguna forma y como tal se considerara distintivo.

Los criterios aplicados durante el examen del caracter distintivo intrinseco de un
componente de un signo son los mismos que los principios pertinentes que se aplican
al examinar las marcas en relacién con motivos absolutos (véanse las Directrices,
Parte B, Examen) (°°. Sin embargo, en las disputas por motivos relativos, la cuestion
no se limita a determinar si un componente es o no distintivo (es decir, si alcanza
el umbral minimo de caracter distintivo para su registro), sino también establecer
el grado de caracter distintivo en la escala gradual anteriormente mencionada. Por
tanto, como ejemplo, un término que no sea descriptivo sino meramente evocador
para los productos o servicios considerados podria ser lo suficientemente distintivo
para superar la prueba de los motivos absolutos, pero seguiria teniendo un caracter
distintivo inferior al normal a los efectos de los motivos relativos.

El resultado del examen del caracter distintivo intrinseco sera uno de los siguientes.

e El componente no tiene un caracter distintivo o tiene un caracter distintivo por
debajo del normal. A continuacion se muestran algunos ejemplos.

59 vease también el objetivo 2 de la Practica Comun sobre el impacto de los componentes carentes de caracter
distintivo o con un caracter distintivo débil en la evaluacion del riesgo de confusion acordada por la Red Europea
de Marcas, Dibujos y Modelos.
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® E| componente tiene un caracter distintivo normal porque no es distintivo ni débil
para productos o servicios idénticos o similares.

Como se indicaba en el punto 2.1 supra, las marcas denominativas que consisten en
un unico vocablo pueden contener varios componentes, algunos de los cuales pueden
ser mas distintivos que otros (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Ejemplos de componentes descriptivos

Signo anterior Signo impugnado Asunto

14/04/2010

BYLY IBII |IP|!‘L§ T 514/08,

EU:T:2010:143

Productos y servicios: clase 3
Territorio: UE

Apreciacion del elemento «productos»: «el término "products", no tiene caracter distintivo suficiente para

que el consumidor lo tenga en cuenta» (apartado 39).

Signo anterior Signo impugnado Asunto
22/06/2010
[C1
— L cammencarmas mamcers T 490/08,
Capital EU:T:2010:250

Productos y servicios: clase 36
Territorio: UE

Apreciacion de «CAPITAL MARKETS»: «el publico relevante, compuesto por consumidores muy
atentos, bien informados y familiarizados con la terminologia financiera inglesa basica, concedera
muy poca importancia al significado de los términos "capital" y "markets", que son descriptivos de
los referidos servicios y no le permiten identificar la procedencia empresarial de las marcas en litigio»
(apartado 59).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

% Nty | 11/01/2010,
| Drovuse |
NATURAL BRONZE | A R 834/2009-1
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Productos y servicios: clases 3y 5
Territorio: UE

Apreciacién de la marca anterior. Aun cuando los signos tienen algunas similitudes, la expresion
«NATURAL BRONZE» es descriptiva respecto a los productos (bronceadores) en relaciéon con los

productos de la clase 3 (aparado 31).

Signo anterior Signo impugnado Asunto
i 16/11/2010,
c"‘eday— CINETAIN
(CINEDAY et al.) R 1306/2009-4

Productos y servicios: clases 38 y 41
Territorio: Espana

Apreciacién del elemento «CINE»: la palabra «cine» tiene un significado descriptivo en el sentido de
«cine (pelicula)». Por tanto, este elemento solo tiene una relevancia limitada en la percepcién de los

signos (apartado 36).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

19/11/2010,
NATURAL BEAUTY FROM WITHIN
NM BW R 991/2010-2

Productos y servicios: clases 3y 5

Territorio: Alemania

Apreciacion del elemento «NATURAL BEAUTY5»: el elemento «NATURAL BEAUTY» es una indicacién
clara y esencial del tipo y calidad de los productos. El publico aleman entiende el significado de estas

dos palabras basicas asi como la combinacion de las mismas (apartados 31-35).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

04/03/2015,
FORCE-X FSA K-FORCE
T 558/13, EU:T:2015:135

Productos y servicios: clases 9y 12
Territorio: UE

Apreciacién: la palabra «force», que significa fuerza o potencia, puede describir una de las
caracteristicas de los productos en cuestion. Ademas, para algunos productos de la clase 12, se puede
concluir que esa palabra también define una de sus finalidades. Asimismo, tal como se observa en las
pruebas presentadas por el solicitante, la palabra «force» es de uso comun en el mercado europeo en
marcas del ambito del ciclismo, por lo cual se ha vuelto banal (aparatados 38-39).
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3.2.2.6 Ejemplos de elementos laudatorios

Signo anterior Signo impugnado Asunto

09/09/2008, T 363/06,
EU:T:2008:319

MAGIC SEAT

SEAT

Productos y servicios: clase 12
Territorio: Espana

Apreciacion del elemento «MAGIC»: El publico destinatario percibira el término «magic» como mero
calificativo de la palabra «seat» debido a su parecido con el término espafiol «magico», que es

meramente laudatorio (apartado 39).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

11/05/2010, T 492/08,
EU:T:2010:186

STAR SNACKS

Productos y servicios: clases 29, 30y 32
Territorio: UE

Apreciacion del elemento «STAR»: el elemento denominativo «STAR» es laudatorio, porque constituye
Unicamente (junto con el resto de elementos de los signos) una referencia a productos alimentarios de

gran calidad (aparatado 52)

3.227 Ejemplos de elementos evocadores

Signo anterior Signo impugnado Asunto
- 27/02/2008, T 325/04,
%%% WORLDLINK
= Le=—"1 EU:T:2008:51
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Productos y servicios: clase 36
Territorio: UE

Apreciacion del elemento «LINK»: el elemento «LiNK» de la marca anterior no es inmediatamente
descriptivo de, entre otros, servicios bancarios de entrega de cantidades en metéalico, transferencias y
servicios de pago, servicios de informacion financiera (clase 36) designados por la marca anterior, sino

que es meramente evocador respecto a ellos (apartado 68 y ss.)

3.2.3 Casos especificos

3.2.3.1 Elementos cotidianos vy triviales

Hay casos en los que los signos estan formados por uno o varios elementos verbales
distintivos y uno o varios elementos figurativos que el publico destinatario percibe
como cotidianos o triviales. Dichos elementos figurativos suelen consistir en una forma
geométrica simple (p. ej., marcos, etiquetas) o colores normalmente utilizados en los
sectores de mercado (p. €j., rojo para los extintores, amarillo, rojo 0 naranja para el
sector postal, en funcién del Estado miembro de que se trate). Por este motivo, se
considera que tales elementos cotidianos y triviales no tienen caracter distintivo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

ARCO 0 rco 05/10/2011, R 1929/2010-2

Productos y servicios: clase 9

Territorio: UE

Apreciacion de los elementos figurativos: los elementos verbales de los dos signos coinciden. Aun
cuando no es desdefiable en cuanto a su tamafo, los consumidores pueden percibir el elemento
figurativo de la marca de la Unién Europea impugnada como un mero elemento decorativo, en esencia,

y no como un elemento indicativo de la procedencia empresarial de los productos (apartado 43).

Las marcas presentan un alto grado de similitud desde un punto de vista visual y son fonética y

conceptualmente idénticas (apartados 45-48)

3.23.2 Elementos verbales idénticos acompanados de elementos figurativos no
distintivos

Al comparar una marca denominativa con una marca figurativa cuyo unico elemento
denominativo sea idéntico, no sera necesario evaluar el caracter distintivo del vocablo
si los elementos figurativos carecen de caracter distintivo (color, fondo, tipografia
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ordinarios) y no son dominantes. En tales casos, sera irrelevante que el vocablo solo
tenga un escaso caracter distintivo en relacién con ciertos productos y servicios en
algunas lenguas, ya que esto se aplica igualmente a ambas marcas, mientras que los
elementos figurativos, claramente, no bastaran para distinguir las marcas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
13/06/2012, T-277/11,
iHotel EU:T:2012:295

Productos y servicios: servicios relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las
clases 35, 39, 41,42 y 43.

Territorio: UE

Apreciacion: el Tribunal no entré a evaluar el caracter distintivo intrinseco a los elementos de los signos
y coincidio con la Sala en que los signos eran visualmente muy similares y fonética y conceptualmente
idénticos (apartados 83 a 92). La Sala dictaminé por tanto, acertadamente, que los signos eran
«casi idénticos» (apartado 93). Los elementos distintivos (el fondo naranja y la escritura particular) se

consideraron insignificantes.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

21/11/2018, B 2 943 036

a

LEMON GOLD Lemo@"

Productos y servicios: Clase 31

Territorio: Espafa

Apreciacion: La marca anterior se reproduce integramente en la marca impugnada, de la que es el Unico
componente verbal. Es irrelevante si el publico espafiol destinatario comprende o no los componentes
verbales idénticos ya que, dadas las circunstancias actuales, estan en igualdad de condiciones en lo
que respecta a su caracter distintivo. Las unicas diferencias entre los signos radican en los elementos
figurativos del signo impugnado, mas concretamente un limén sobre un fondo negro con forma de
etiqueta. Sin embargo, ninguno de estos elementos tiene caracter distintivo dado que los limones son
los productos en cuestidn y la etiqueta es un elemento cotidiano y de forma trivial. Por consiguiente, los

signos son idénticos a nivel fonético y conceptual, y muy similares a nivel visual.

3.23.3 Componentes de una unica letra, numeros y componentes breves

El Tribunal, en su resolucion del 09/09/2010, C-265/09 P, a, EU:C:2010:508, sostuvo
que el caracter distintivo de las marcas de una unica letra ha de valorarse realizando
un examen basado en los hechos, referido a los productos o servicios de que se trate
y siguiendo los mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas
(apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la
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Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la
aplicacion del criterio del caracter distintivo debe ser igual para todas las marcas)
se aplica también en casos inter partes, cuando se trata de determinar el caracter
distintivo de las marcas formadas por una unica letra.

El Tribunal, si bien reconocié que puede resultar mas dificil establecer el caracter
distintivo de las marcas formadas por una Unica letra que el de otras marcas
denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios
especificos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del caracter distintivo
tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

En el contexto del analisis del caracter distintivo de los componentes de signos, la
Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el caracter distintivo
de una unica letra, como componente de un signo, no es correcto apoyarse en
presunciones, como la afirmacion a priori de que los consumidores no tienen el habito
de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos,
como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el numero limitado de letras
existente.

El Tribunal General, desde entonces, ha sentenciado en diversos asuntos que una
marca que contiene una unica letra o un Unico numero puede de hecho ser distintiva
intrinsecamente (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10,
Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574,
§ 37-51).

En su sentencia del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, el Tribunal General
no aceptd el argumento del solicitante en el sentido de que las letras unicas estan
generalmente desprovistas de caracter distintivo per se y que, por consiguiente, solo
puede protegerse su representacion grafica (véanse los apartados 38-49).

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas formadas por una unica
letra 0 un unico numero representadas en caracteres estandar (por ejemplo, marcas
denominativas) como a las marcas formadas por una unica letra o un Unico numero
representadas en caracteres estilizados.

Ademas, de conformidad con la sentencia «a», en relacién con estos componentes,
salvo que la combinacién de letras en si sea descriptiva o esté relacionada de otro
modo con los productos y servicios (p. €j., «S», «M», «XL» para productos de la
clase 25), estos componentes no estan necesariamente limitados en su caracter
distintivo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

3.2.34 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos

Antes de que entrase en vigor, el 23 de marzo de 2016, el Reglamento modificador
(UE) 2015/2424, era posible inscribir en el Registro una renuncia respecto de un
elemento de una MUE carente de caracter distintivo en alguna lengua de la Union
Europea. Los registros internacionales que tienen efecto en la Unién Europea o en un
Estado miembro también pueden incluir una renuncia. Algunos sistemas de marcas
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nacionales también reconocen renuncias o lo hicieron en el pasado. Por consiguiente,
podra presentarse una oposicion basandose en una marca que incluya una renuncia.

Cuando se comparen los signos o se lleve a cabo una apreciacién global del riesgo
de confusién, las renuncias no pueden tener el efecto de excluir o asignar una
menor importancia a un componente de la marca; prevalecen tanto el principio de
la impresion de conjunto producida por los signos como la percepcion efectiva del
publico pertinente (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSOL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62).
Por consiguiente, no puede hacerse caso omiso del elemento objeto de la renuncia
cuando se comparan los signos. En general, si un elemento objeto de renuncia carece,
efectivamente, de caracter distintivo, tenerlo en cuenta no producira un resultado
distinto (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSOL, EU:C:2019:481, § 53, 55). No obstante,
cuando el elemento objeto de la renuncia carezca de caracter distintivo en una
lengua, pero si lo tenga en otra que sea relevante para la comparacion (como ocurre
frecuentemente en el caso de MUE anteriores y registros internacionales que designan
a la UE que contienen renuncias), tener en cuenta el elemento objeto de la renuncia
en la comparacion podra producir un resultado distinto.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

SOCK IT TO ME 26/08/2019,

R 1880/2018-2

SOCK'M

Productos y servicios: clases 25y 35
Territorio: UE

Apreciacion: el registro internacional anterior que designa a la UE est4 registrado para calcetines y
medias y contiene una renuncia para la palabra «SOCK». Vista la sentencia de 12 de junio de 2019,
C-705/17, ROSLAGSOL, EU:C:2019:175, el elemento objeto de renuncia también debe tenerse en
cuenta en la evaluacion del riesgo de confusion. Para la parte del publico que no hable inglés, la palabra
«SOCK» carece de significado y es, por lo tanto, distintiva para los productos y servicios de que se trate.
Existe riesgo de confusién (apartados 32, 33, 42, 56, 60-62).

3.2.3.5 Marcas anteriores cuyo caracter distintivo se cuestiona

Si el caracter distintivo de la marca anterior estda siendo cuestionado, la Oficina
aplicara la practica aclarada en la sentencia F71-Live (24/05/2012, C-196/11 P, F1-
Live, EU:C:2012:314); esta indica, en particular, que cuando se inicie un proceso
de oposicion al registro de una MUE, no se cuestionara la validez de las marcas
anteriores.
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Por consiguiente, los elementos que corresponden a la marca anterior no podran
considerarse desprovistos de caracter distintivo en la comparacion de las marcas, sino
que deberan considerarse dotadas de cierto grado (bajo/minimo) de caracter distintivo.

3.3 Elementos dominantes de las marcas

La Oficina suele limitar la nocion de elemento dominante al impacto visual de los
elementos de un signo, es decir, usa el término en el sentido de «destacado
visualmente».

Para determinar que existe un elemento dominante en un signo, el signo debe poseer
al menos dos componentes identificables (69). Se aplican las normas explicadas en
este capitulo en el punto 3.2.1 supra.

La resolucion debe determinar si hay un elemento dominante o varios elementos que
comparten el caracter dominante e identificarlos.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia anterior del Tribunal, ciertos aspectos
distintos del visual (como un posible significado semantico de una parte de un
signo de un vocablo) pueden tener relevancia para definir la nocidon del elemento
dominante de un signo, la Oficina suele limitar la nocion de elemento dominante
al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, la utiliza Unicamente
con el significado de «destacado visualmente» y deja otras consideraciones para
la valoracién general. En consecuencia, la Oficina suele considerar que el caracter
dominante de un componente de un signo esta determinado principalmente por su
posiciéon, tamano, dimensiones y/o uso de los colores, siempre que afecten al
impacto visual. Tal como declaré el Tribunal:

Por lo que respecta a la apreciacion del caracter dominante de uno o varios
componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta,
concretamente, las caracteristicas intrinsecas de cada uno de esos componentes,
comparandolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse
en cuenta la posicién relativa de los diferentes componentes en la configuracién de la
marca compuesta.

(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261,
§ 35; confirmado 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:C:2004:233).

Ademas, el Tribunal ha declarado que:

. el débil caracter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica
necesariamente que ese elemento no pueda constituir un elemento dominante dado
que, especialmente por su posicion en el signo o su tamafo, puede causar una
impresion en los consumidores y estos pueden recordarlo.

(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

60 Eneste texto, los términos «componente» y «elemento» se utilizan indistintamente.
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Por consiguiente, el hecho de que un componente de una marca se considere o
no distintivo (0 que posee un caracter distintivo bajo) no influye en la valoracion del
caracter dominante.

Por norma general, debera tenerse en cuenta lo siguiente:

La valoracion del caracter dominante se aplicara a ambos signos que se estan
comparando.

Para determinar que existe un elemento dominante, el signo debera poseer al
menos dos componentes identificables.

Las marcas denominativas no tendran elementos dominantes porque, por
definicion, se escriben en un tipo de letra estandar. La longitud de las palabras
o el numero de letras no influira en el analisis del caracter dominante, sino en
la impresion general (véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccion 2, Doble
identidad y riesgo de confusién, Capitulo 7, Apreciacion global).

Los elementos figurativos podran ser dominantes en signos que también contienen
elementos denominativos.

Si un elemento destaca o no visualmente podra determinarse en la comparacion
visual de los signos, en cuyo caso debera ser coherente con la evaluacion del
caracter dominante.

Por ultimo, si resulta dificil decidir cual de los (como minimo) dos componentes
es dominante, esto podria indicar que no existe ningun elemento dominante o que
no hay ningun elemento mas dominante que otro (lo que incluye casos en los
que se considere que dos elementos son dominantes en la misma medida). La
determinacion del caracter dominante implica que uno de los componentes destaca
visualmente en relacion con el otro componente de la marca. Si esto se aplica a
dos o mas componentes, estos comparten el caracter dominante. Si tal valoracion
resulta dificil, se debe a que no hay elementos dominantes o que compartan el
caracter dominante.

Ejemplos de asuntos

Signo Componente dominante y Asunto

justificacion

RPT: «el elemento dominante de

e
RPT las marcas anteriores es la sigla 04/03/2009,

RPT, en las que predomina la| T 168/07, EU:T:2009:51
letra “p”» (apartado 33).

iy Pradipional de Tealy, 5.0
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Signo

Componente dominante y
justificacion

Asunto

%
T EE

LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX

Free: «la palabra “free” domina
la impresion visual provocada por
la marca a la que pertenece,
puesto que tiene un tamafio
considerablemente mayor que los
otros componentes y, ademas,
resulta mucho maéas facil de
recordar y de pronunciar que el

lema en cuestion» (apartado 39).

27/10/2010,

T 365/09, EU:T:2010:455

Xtreme: «Visualmente, cabe

conclur que en la marca
objeto de la solicitud el término
“XTREME” ocupa una posiciéon
central. De hecho, el tamafio de
sus letras es mayor que el de
los restantes elementos verbales
y la palabra esta destacada
con un contorno blanco [...]
Los otros componentes verbales,
‘RIGHT GUARD”" y “SPORT”,
estan escritos en una letra mucho
mas pequefa y desplazados
hacia el borde derecho del signo»
(apartado 55).

13/04/2005,

T 286/03, EU:T:2005:126
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Signo Componente dominante y Asunto
justificacion

GREEN by misako: «Cabe
sefalar, en primer lugar, que
la representacion del sol ocupa
una posicién importante en la
marca objeto de la solicitud,
dado que se encuentra en el
centro y cubre practicamente
dos tercios del espacio. A
continuacién, la posiciéon del
elemento denominativo “green”
también es importante en la
marca, dado que aparece
en letras de tamafo grande,
mayusculas y estilizadas, de
color negro, y ocupa alrededor
de un tercio del espacio.
Tal como sehala la Sala de
Recursos en el apartado 28
de la resolucion impugnada,
Ay, v o esos dos elementos  ocupan
la mayor parte de la marca
objeto’ de la solicitud -y son,

4 1% . : 11/11/2009, T-162/08,
por consiguiente, predominantes
EU:T:2009:432

GRE EN en la impresién general que
provoca la marca. Por ultimo,

en relaciéon con el elemento

(by misako) denominativo “by misako”, la

Sala de Recursos sostuvo,
acertadamente, en el apartado 28
de la resolucién impugnada,
que dichas palabras resultaban
practicamente ilegibles a causa
de su tamafio y que el hecho
de que figuren manuscritas
dificultaba su comprension. De
esto se deriva, en primer
lugar, que el caracter dominante
de la palabra “green” y de
la representacion del sol se
refuerzan aun mas de ese
modo vy, en segundo lugar,
que el elemento denominativo

“by misako” es de caracter
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Signo Componente dominante y Asunto
justificacion

BURGER: El elemento
dominante de la marca objeto de
la solicitud es, innegablemente,
S, el elemento denominativo
en mayusculas que destaca, | 18/09/2012, T-460/11,
simplemente por su posicion y|EU:T:2012:432

por el gran tamafio de sus

letras, sobre todos los restantes
elementos que componen la

etiqueta (apartado 38).

3.4 Comparacion de signos

En los siguientes puntos se explicara la aplicacion de los principios expuestos
anteriormente en relacién con la comparacién visual (véase el punto 3.4.1), fonética
(véase el punto 3.4.2) y conceptual (véanse los puntos 3.4.3 y 3.4.4). Posteriormente,
se presentaran el impacto del caracter distintivo y del caracter dominante de los
elementos comunes y diferentes (véase el punto 3.4.5 infra) y otros principios que
se deben tener en cuenta en la comparacion entre los signos (véase el punto 3.4.6
infra).

La comparacién de tipos de marcas no convencionales (como las marcas sonoras,
de movimiento o multimedia) plantea ciertas particularidades debido a su naturaleza
particular. En un esfuerzo por hacer converger las practicas en materia de marcas,
la Red Europea de Propiedad Intelectual publicé, el 14 de abril de 2021, la
«Comunicacion comun sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos
formales y los motivos de denegacién» (PC11) (67). La Parte C de dicha comunicacion
se titula «Examen de los motivos de denegacion relativos o de nulidad». Es
especialmente importante para la practica de los motivos relativos (paginas 43-65
PC11). Se abordan estas particularidades en las secciones pertinentes de las
Directrices sobre la comparacion visual (punto 3.4.1), fonética (punto 3.4.2) vy

conceptual (punto 3.4.4).

3.4.1 Comparacion visual

En la comparacién visual es importante observar, en primer lugar, que el publico
percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de
elementos. Los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una

61 Disponible en: https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
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secuencia de letras. Otros elementos simplemente se valoran por sus caracteristicas
graficas o figurativas. A continuacion, se presentaran los principios de la comparacion
visual en funcién del tipo de marca en cuestion.

3411 Comparacion entre marcas denominativas

Una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por palabras o
letras, numeros u otros caracteres tipograficos ordinarios, o por una combinacion de
estos, representados en escritura y disposicidn normales, sin ninguna caracteristica
grafica ni de color [articulo 3, apartado 3, letra a), del REMUE].

La proteccion de una marca denominativa concierne a la palabra como tal. Por
consiguiente, a efectos de comparacion de marcas denominativas, el hecho de que
una de ellas esté escrita en minusculas y la otra en mayusculas resulta irrelevante.

Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

31/01/2013, T-66/11,

BABIDU babilu
EU:T:2013:48, § 57, 58 (alto)
27/01/2010, T-331/08,

FRUTISOL Solfrutta .
EU:T:2010:23, § 16, 17, 24 (bajo)
11/06/2014, T-281/13,

metabiarex METABIOMAX EU:T:2014:440, § 41, 52-54
(bajo)

No obstante, cuando una marca denominativa combina mayusculas y minusculas
de un modo que se aleja de la forma de escritura habitual («uso irregular de
mayusculasy), debe tenerse en cuenta. De conformidad con el articulo 3, apartado 2,
del REMUE, la representacion de la marca define el objeto del registro. La percepcion
del publico destinatario, que no pasara por alto el uso irregular de las mayusculas,
tampoco puede obviarse.

El uso irregular de las mayusculas puede afectar al modo en que el publico percibe el
signo y, por consiguiente, a la apreciacion de la similitud. El impacto del uso irregular
de mayusculas en la comparacion de signos se evalua caso por caso. Por ejemplo,
puede alterar el significado del elemento denominativo en la lengua pertinente y, en
consecuencia, influir en la percepcion que se tiene del signo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

AlIDAmia Damia 31/03/2016, R 3290/2014-4
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Productos y servicios:Clases 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35
Territorio:UE

Apreciacion: Debido a su ortografia especifica, el consumidor dividira el signo anterior en las palabras
«aida» y «mia». El consumidor percibird ante todo el componente «AIDA» de la marca anterior, que no

tiene equivalente fonético o visual en el signo impugnado (apartados 36, 38, 45).

Por tanto, el uso irregular de mayusculas puede justificar la separacion de una palabra
en componentes, lo que puede dar lugar a una coincidencia pertinente con la marca en
conflicto (véanse los puntos 3.4.3.2 y 3.4.5.1 infra).

En el caso de las marcas denominativas, la comparacion visual se basa en un analisis
del numero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de
los caracteres coincidentes, el nUmero de palabras y la estructura de los signos (por
ejemplo, los elementos denominativos estan separados o unidos mediante guiones).

No obstante, el consumidor medio normalmente percibe un signo en su conjunto y
no procede a analizar sus diversos detalles. Por ello, las pequefas diferencias en (el
numero de) las letras a menudo no bastan para excluir la existencia de una similitud
visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura comun.

En los siguientes casos, las marcas se consideraron similares visualmente:

Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)
13/06/2012, T-342/10,
MEDINETTE MESILETTE
EU:T:2012:290 (medio)
FORTIS FORIS 17/03/2003, R 49/2002-4 (alto)
17/11/2005, T-154/03,
ARTEX ALREX
EU:T:2005:401 (muy alto)
MARILA MARILAN 27/01/2011, R 799/2010-1 (alto)
24/05/2011, T-161/10,
EPILEX E-PLEX

EU:T:2011:244 (medio)

16/11/2011, T-323/10,
EU:T:2011:678 (alto)

CHALOU CHABOU

Las siguientes marcas denominativas son diferentes visualmente:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

25/03/2009, T-402/07,

EU:T:2009:85;
CAPOL ARCOL
04/03/2010, C-193/09 P,

EU:C:2010:121

La Sala determin6 que, aunque las marcas comparten la letra «a» y la terminacién en «ol», claramente
difieren visualmente. El Tribunal General convino con esta determinacion. Establecié que el mismo
numero de letras en las dos marcas no posee, per se, relevancia particular alguna para el publico
destinatario, ni tan siquiera para un publico especializado. Puesto que el alfabeto se compone de un
numero limitado de letras que, ademas, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable
que muchas palabras posean el mismo numero de letras, y que, incluso, compartan algunas de ellas,
pero no pueden considerarse, solo por esa razon, visualmente similares. Por otra parte, el publico, en
general, no es consciente de la cifra exacta de letras de una marca denominativa y, en consecuencia, no
se dara cuenta, en la mayoria de los casos, de que las dos marcas en conflicto poseen el mismo nimero
de letras (apartados 81-82). El Tribunal determiné asimismo que lo que importa en la apreciacion de
la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias
letras en el mismo orden (apartado 83). La terminacién en «ol» de las marcas en cuestion constituye
un elemento comun de las mismas, pero se situa en su parte posterior y viene precedida de grupos
de letras completamente diferentes («arc» y «cap», respectivamente), por lo que la Sala de Recursos
concluy6 correctamente que tal elemento comun no dota a las marcas de similitud visual (apartado 83).

El Tribunal de Justicia respaldo tal apreciacion desde una perspectiva visual (apartado 74).

3.4.1.2 Comparacion entre marcas denominativas y marcas figurativas con
elementos denominativos

Si se comparan visualmente marcas figurativas con elementos denominativos y
marcas  denominativas, lo ‘importante es si los signos comparten un numero
significativo de letras en la misma posicion y si el elemento denominativo de la marca
figurativa se encuentra sumamente estilizado. Puede existir similitud a pesar de que
las letras se representen graficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en
negrita, en mayusculas o minusculas, o en colores.

En principio, si las mismas letras se describen en el mismo orden, cualquier variacioén
de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual.

Las siguientes marcas se consideraron similares visualmente porque no presentaban
una gran variacion de estilo en los elementos denominativos de las marcas figurativas
y porque el elemento denominativo se podia reconocer y leer facilmente:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

25/10/2012, T-552/10,
VITAFIT
EU:T:2012:576 (medio)
COTO DE IMAZ 04/02/2010, R 409/2009-1 (alto)

vendus sales & communication

group

15/07/2010, R 994/2009-4 (alto)

Sin embargo, en los casos en que la palabra de la marca figurativa esta sumamente
estilizada, las marcas deben considerarse visualmente diferentes, como en los
siguientes ejemplos:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

NEFF 20/09/2010, R 1242/2009-2

NODUS 27/07/2007, R 1108/2006-4

La proteccién resultante del registro de una marca denominativa concierne a la palabra
mencionada en la solicitud de registro, y no a ningun elemento grafico o estilistico
que pueda adoptar la marca en el futuro. Por ello, el argumento de que una marca
denominativa puede utilizarse con una estilizacion similar a la de la marca figurativa
en conflicto, de modo que los signos parecerian mas similares, no puede prosperar
(véase en este sentido 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.) / NABER, EU:T:2005:135,
§ 37, 38; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).

3.4.1.3 Comparacion entre marcas figurativas con elementos denominativos

Al comparar los signos por sus elementos denominativos, la Oficina considerara
que los signos son similares en la medida en que compartan un numero
significativo de letras en la misma posicién, no estén muy estilizados o presenten
el mismo estilo o uno similar. Puede determinarse que existe similitud a pesar
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de que las letras aparezcan en tipos de fuente diferentes, en cursiva o negrita,
en mayusculas o minusculas, o en diferentes colores (18/06/2009, T-418/07,
LiIBRO, EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment,
EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment,
EU:C:2012:765, recurso de apelacion desestimado). En los ejemplos siguientes, las
marcas se consideraron visualmente similares porque compartian algunas palabras o
secuencias de letras y el tipo de letra no se consideré demasiado estilizado.

Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

03/09/2007, R 1454/2005-4;
confirmado 18/06/2009, T-418/07,
EU:T:2009:208 (medio)

LIBERO

19/04/2016, T-198/14,

CAPRI EU:T:2016:222 (alto);
confirmado 10/11/2016,

C-351/16 P, EU:C:2016:866

Sugpa_rks S Park Holdays 01201 T-383/12,
' Holiday Parks et

kg EU:T:2014:12 (alto)

Sin embargo, en los siguientes ejemplos, las marcas se consideraron diferentes
visualmente, a. pesar de que compartian algunas palabras, letras o elementos
figurativos, debido a que las letras comunes estaban sumamente estilizadas,
o estaban colocadas en un lugar diferente, o aparecian elementos figurativos
adicionales.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

CAPITAL
MARKETS '91 ‘

11/05/2005,

T-390/03, EU:T:2005:170

23/01/2008,

BIAIUHIAIUIS

T-106/06, EU:T:2008:14

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1059

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F06%2F2009/18%2F06%2F2009/number/418%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F06%2F2009/18%2F06%2F2009/number/418%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/15%2F11%2F2011/15%2F11%2F2011/number/434%2F10
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/15%2F11%2F2011/15%2F11%2F2011/number/434%2F10
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/29%2F11%2F2012/29%2F11%2F2012/number/42%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/29%2F11%2F2012/29%2F11%2F2012/number/42%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1454%2F2005-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F06%2F2009/18%2F06%2F2009/number/418%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F06%2F2009/18%2F06%2F2009/number/418%2F07
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/19%2F04%2F2016/19%2F04%2F2016/number/198%2F14
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/19%2F04%2F2016/19%2F04%2F2016/number/198%2F14
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F11%2F2016/10%2F11%2F2016/number/351%2F16
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F11%2F2016/10%2F11%2F2016/number/351%2F16
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/16%2F01%2F2014/16%2F01%2F2014/number/383%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/16%2F01%2F2014/16%2F01%2F2014/number/383%2F12
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

v,

.

=

=

05/03/2009,

R 1109/2008-1

HANNIBAL LAGUNA |0%/08/2010,
€ °uUTURE IR10104

Al comparar visualmente signos figurativos con elementos denominativos es posible
encontrar similitud visual incluso si los elementos figurativos son diferentes (es decir,
ni coinciden ni tienen el mismo contorno o uno similar) y los elementos denominativos
son diferentes. Existira similitud cuando el estilo, la estructura y la combinacién de
colores en su conjunto hagan que los signos resulten similares visualmente en su
conjunto.

El siguiente ejemplo ilustra hasta qué punto una estructura, estilo y combinacién de
colores similares pueden hacer que dos signos sean visualmente similares.

Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

29/09/2008,

S

B 1220 724 (alto)

=1
1=

RELEQUICK

26/03/2018,

R 1563/2017-2 (alto)

MASTERELE

3.4.1.4 Comparacion entre marcas exclusivamente figurativas

Al comparar los signos en conflicto por sus elementos exclusivamente figurativos,
la Oficina considerara estos ultimos como imagenes: de modo que si coinciden en
un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es
probable que se encuentre cierta similitud visual.
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Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron similares
visualmente.

Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

15/03/2012, T-379/08,
EU:T:2012:125 (medio)

11/03/2009, B 1 157 769 (medio)

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron diferentes
visualmente:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

11/10/2010, B 1 572 059

3415 Comparacion entre marcas figurativas con elementos denominativos y
marcas exclusivamente figurativas

Una coincidencia en un elemento figurativo que se perciba visualmente de forma
idéntica o similar puede dar lugar a una similitud visual.

En los siguientes ejemplos existian similitudes visuales debido a la coincidencia entre
elementos figurativos:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)

14/12/2006,

T-81/03, T-82/03 y T-103/03,
EU:T:2006:397

(significativo)

(i)

17/11/2010,
R 144/2010-2

(ii) (bajo)

En el ejemplo a continuacién, los elementos figurativos son diferentes y los signos se
consideraron diferentes visualmente:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

30/05/2002, B 134 900

>
Las marcas se consideraron

diferentes visualmente

3.4.1.6 Marca figurativa en blanco y negro frente a marca figurativa en color

El argumento de que el ambito de proteccién de una marca en blanco y negro
0 en escala de grises se extenderia a todos los colores posibles, lo que daria
lugar a un mayor grado de similitud visual con una marca en conflicto en color,
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no puede mantenerse. No puede considerarse que una marca que no reivindica un
color especifico cubra todas las combinaciones de colores (09/04/2014, T-623/11,
Milanéwek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device
(fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior Signo controvertido Asunto n.°

09/04/2014, T-623/11,

EU:T:2014:199
MILANOWEK

M| ZPC |

ML AREHEE

)

El registro de una marca que no designe ningun color especifico no puede cubrir todas las
combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias

entre las marcas (apartados 39 y 40).

3.4.1.7 Signos formados por una unica letra

Cuando los signos en conflicto consisten en la misma letra uUnica, la comparacién
visual es decisiva.

El hecho de que los signos en cuestion incluyan la misma letra unica puede llevar
a la conclusién de que existe similitud visual entre ellos, dependiendo de cémo se
muestren las letras.

En los ejemplos siguientes, se determind que los signos eran visualmente similares en
un grado alto o medio.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

13/07/2004,

= T-115/02, EU:T:2004:234
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Productos y servicios: clases 9, 16, 25, 35, 41
Territorio: UE

Apreciacion: en lo que respecta a la similitud visual de los signos en cuestion, la Sala de Recursos
consider6 acertadamente que ambas marcas incluyen como elemento dominante la letra «a» minuscula
en blanco, en una fuente comun, sobre un fondo negro. Ese elemento dominante produce una impresion
inmediata y permanece en la memoria. Por otro lado, las diferencias graficas entre las marcas en
cuestion —en particular la forma del fondo (ovalada en la marca objeto de la solicitud y cuadrada en
la marca anterior), la posicion de la letra sobre el fondo (centrada en la marca objeto de la solicitud
y situada en la esquina inferior derecha en la marca anterior), el grosor de la linea utilizada para
representar la letra (en la marca objeto de la solicitud se utiliza una linea mas gruesa que en la
marca anterior) y los detalles de caligrafia de las letras de las correspondientes marcas— son de poca
importancia y no constituyen elementos que permaneceran en la memoria del publico destinatario como
caracteristicas distintivas efectivas. En consecuencia, los signos en cuestion son muy similares desde el

punto de vista visual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

20/05/2011,

R 1508/2010-2

Productos y servicios: clases 9, 18, 24, 25, 28
Territorio: Alemania

Apreciacién: la Sala determind que los signos eran visualmente similares en grado medio.

En los casos siguientes, se concluyé que los signos eran visualmente similares en
bajo grado (lo que provocaba, en funcién de cada caso especifico, un riesgo de
confusioén o la ausencia de riesgo de confusién).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

14/03/2017,

\g T-276/15
\ 4

EU:T:2017:163
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Productos y servicios:clase25
Territorio:UE

Apreciacién:aunque es posible que ambos signos se perciban como representativos de la letra «e»,
difieren visualmente en sus colores respectivos, tipografias y las impresiones generales que transmiten
(apartado 25).

El resultado de este asunto: riesgo de confusion para productos y servicios idénticos (esta parte de la
resolucion de la Sala no fue impugnada ante el Tribunal General). Ninguna probabilidad de confusion
para los productos y servicios similares y no similares (entre otros, energia eléctrica que emana de
turbinas; plantas para la producciéon de energia renovable; alquiler de instalaciones generadoras de

energia edlica) respecto a las cuales el publico relevante tiene un alto grado de atencion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

22/09/2011, T-174/10,

EU:T:2011:519
A

desestimado 10/10/2012,
C-611/11 P, EU:C:2012:626

Productos y servicios: clases 18, 25
Territorio: Alemania

Apreciacion: sobre la base del disefio grafico especifico de la marca impugnada, el Tribunal solo
observo un bajo grado de similitud visual y conceptual (apartado 31). No se ha podido realizar una
comparacion fonética, dado que se determind que el publico probablemente no pronunciaria la marca
impugnada dado el disefio grafico especifico de esta (apartado 32). Ha de tenerse en cuenta que el
resultado, en este asunto, fue que no existia riesgo de confusion, aunque el Tribunal considerd que

existia una bajo grado de similitud visual entre los signos.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

F F 12/06/2007, R 1418/2006-2

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacion: visualmente, la marca anterior consiste en una letra «F» mayuscula en un tipo de fuente
normal, mientras que la marca impugnada es una letra «F» estilizada, en la que la linea central
horizontal estd decorada con un disefio distintivo que constituye una diferencia visual relevante. La

conclusion en este asunto fue que no existia riesgo de confusion.
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Por ultimo, en los ejemplos recogidos a continuacion, se considerd que los signos eran
visualmente diferentes debido a diversas estilizaciones o elementos graficos de los
signos de una unica letra. Las conclusiones finales en estos asuntos determinaron que
no existia riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
/ ‘:—'-{".\ A:.’\
/L;Lf// »/ m 12/12/2007, R 1655/2006-4

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Espafia

Apreciacion: aunque las marcas comparten la presencia de la letra «m», no se pueden considerar
visualmente similares porque la impresion visual general que produce cada marca en el publico
destinatario es claramente diferente. La marca de la Unién Europea objeto de la solicitud es un disefio
grafico complejo que incluye una letra «m» minuscula en color negro, ademas de otros elementos
figurativos distintivos, en particular una linea oscura curva en negrita situada encima de un circulo de
fondo que practicamente rodea la letra «<m». Estos elementos adicionales son de especial importancia,
dado que la linea en negrita recuerda la forma del circulo de fondo y la sombra oscura de la letra «m»,
que se encuentra sobre el fondo. En la marca anterior, la letra «m» se muestra en forma de contorno con
una inclinacién caracteristica hacia la derecha y con una altura irregular, de modo que el lado derecho
de la letra es mas bajo. En consecuencia, estas diferencias entre los signos son suficientes para que no

transmitan al consumidor la misma impresion visual (apartado 18).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

04/10/2010, R 576/2010-2;
confirmado 24/01/2012,
T-593/10, EU:T:2012:25

Productos y servicios: clases 25, 41, 43
Territorio: Alemania

Apreciaciéon: se considerd que las marcas eran visualmente diferentes debido a los diferentes colores,
al elemento figurativo y a la estilizacion. Visualmente, la marca anterior se puede percibir como un

bumerang, acompafiado de la letra «B», que es la primera letra de la palabra «bumerang».

Signo anterior Signo impugnado Asunto

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicién Pagina 1066

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1655%2F2006-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/04%2F10%2F2010/04%2F10%2F2010/number/576%2F2010-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/24%2F01%2F2012/24%2F01%2F2012/number/593%2F10

Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

26/03/2021, R 551/2018-G

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Francia

Apreciacion: Los signos tienen colores diferentes, las barras de la izquierda tienen tamanos diferentes y
sus puntas son diferentes, y el signo impugnado contiene un triangulo que se solapa con la barra de la
derecha, lo que no sucede en el signo anterior. Aun suponiendo que los signos se percibieran como la
representacion estilizada de la letra «A» mayuscula, siguen siendo visualmente diferentes debido a sus
peculiares estilizaciones graficas (apartados 54-56).

Las consideraciones anteriores se aplican también a los signos formados por un solo
numero.

Cuando los signos de «una letra/un digito» se escriben en letras, no se consideran
equivalentes a un signo en el que solo hay un Unico elemento (por ejemplo, «ONE»
no es igual a «1» ni «kEM» a «M»). Por consiguiente, los argumentos anteriores no se
aplican directamente a tales casos.

3418 Marcas de movimiento

En la «Comunicacion comun sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos
formales y motivos de denegacion» (PC11) se han acordado los siguientes principios.

Una marca de movimiento consiste en un movimiento o un cambio de posicién (o
color) del elemento verbal o figurativo de la marca.

Al comparar visualmente dos marcas de movimiento, debe considerarse la
coincidencia o similitud entre los elementos de los signos (los elementos verbales o
figurativos, y el movimiento o la transformacion de dichos elementos).

Las marcas de movimiento también pueden compararse visualmente con otros tipos
de marcas, con la excepcion de las marcas sonoras.

Los elementos verbales o figurativos pueden aparecer Unicamente durante cierto
espacio de tiempo en la representacion de la marca y desaparecer o transformarse
en otro elemento. Los elementos que dan lugar a una similitud entre los signos deben
aparecer durante un tiempo suficiente para que los consumidores puedan percibirlos/
reconocerlos.

Elementos verbales

Una marca de movimiento que contenga un elemento verbal distintivo es probable
que sea visualmente similar a otra marca de movimiento que contenga un elemento

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1067

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/26%2F03%2F2021/26%2F03%2F2021/number/551%2F2018
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

verbal distintivo idéntico o similar. Un elemento verbal distintivo en una marca de
movimiento puede tener un mayor impacto en el consumidor que otros elementos
visuales (por ejemplo, elementos figurativos, movimiento o transiciones), aunque en la
comparacion se deben considerar los signos en su conjunto.

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca de Asunto n.°

movimiento) movimiento)

Ejemplo inventado

e
GERIVAN/|™

Enlace

GERIVAN

Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacién: Las marcas de movimiento coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que es

claramente reconocible en ambas marcas. Los signos son visualmente similares.

Cuando dos marcas de diferentes tipos (por ejemplo, denominativa, figurativa, de
forma o multimedia) coincidan en elementos verbales distintivos idénticos o similares,
en principio, los signos se consideraran visualmente similares, aunque también pueda
incluirse un sonido (por ejemplo, en una marca multimedia).

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca

movimiento) multimedia)

Asunto n.°

Ejemplo inventado

C1 C-' (CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacién: la marca de movimiento anterior y la marca multimedia impugnada contienen un elemento
visual que consiste en el elemento verbal «Gerivan», que sigue esta secuencia: GE-RI-VAN Gerivan,

y colores idénticos. Aunque la velocidad de aparicion de las letras es diferente, las marcas son

visualmente similares.

Elementos figurativos

La coincidencia o similitud en un elemento figurativo distintivo también puede dar
lugar a la constatacién de un grado de similitud visual entre los signos. Esto sera
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asi especialmente si el elemento figurativo coincidente o similar es reconocible por
separado o tiene un contorno idéntico o similar.

En tal caso, es probable que exista similitud, en particular cuando, debido a su tamafio
0 posicién en la marca o al color, los consumidores podrian percibir el elemento
figurativo en una medida suficiente, teniendo en cuenta, en concreto, que se mueve/

transforma.

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca de
Asunto n.°

movimiento)

movimiento)

»

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacion: Ambas marcas contienen el mismo elemento figurativo con un movimiento similar. Por lo

tanto, aunque la marca de movimiento impugnada contenga un elemento verbal distintivo, las marcas

son visualmente similares.

La coincidencia en el mismo elemento figurativo distintivo en marcas de movimiento
y de otro tipo (por ejemplo, figurativas, de forma o multimedia) puede llevar a la
conclusion de que existe una similitud visual entre los signos, dependiendo de si
existen o no otros elementos en la marca que distraigan la atencién del elemento

figurativo distintivo.

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca de
Asunto n.°
figurativa) movimiento)
,f?:_:“;\\ Ejemplo inventado
| 1

A ! \ (cP11)
3 M ses) ceu

|| ﬂ ( \ [_\I'.. l'x

SRV VAN Enlace
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Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: Los signos comparten el mismo personaje de dibujo animado de un perro. Por lo tanto, son

visualmente similares aunque la marca impugnada contenga movimiento.

El movimiento o la transformacion de elementos

Un movimiento particular que sea llamativo y distintivo podria ser suficiente para
que las marcas de movimiento sean visualmente similares en cierta medida, incluso
cuando tengan otros elementos diferentes, como elementos verbales.

Signo anterior (marca de|Signo impugnado (marca de |Asunto n.°

movimiento) movimiento)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: Aunque los elementos verbales son diferentes en cada marca, las marcas son visualmente

similares por el movimiento llamativo coincidente y la impresién grafica similar del grupo de pixeles.

Aparte del movimiento de elementos, las marcas de movimiento pueden consistir
en cualquier otra transformacion de elementos, como un cambio de color o una
transformacion de un elemento en otro. Estos cambios deben tenerse en cuenta a la
hora de evaluar la similitud visual de las marcas.

La mera coincidencia en el cambio de posicidon o de color por si sola suele tener un
impacto menor en el resultado de la comparacion de las marcas y, en principio, no
dara lugar a una constatacién de similitud visual.

Signo anterior (marca de|Signo impugnado (marca de |Asunto n.°

movimiento) movimiento)
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Ejemplo inventado

Enlace (CP11)

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: La secuencia coincidente de cambio de color no supera el impacto de los diferentes

elementos figurativos de las marcas. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.

3419 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicacién comun sobre nuevos
tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegacion
(PC11).

Las marcas multimedia consisten en la combinacion de elementos visuales (elementos
verbales representados graficamente, elementos figurativos y de movimiento o
transformacion de los elementos verbales o figurativos) y elementos sonoros
(elementos verbales cantados o hablados, elementos musicales, sonidos reales y
otros sonidos).

La interaccién entre los elementos visuales y sonoros y el posible impacto que uno
tiene sobre el otro pueden influir en la comparacion entre los signos.

Las marcas multimedia siempre se pueden comparar visualmente con otras marcas
multimedia. Por lo general, son aplicables los principios para la comparacion visual
de las marcas de movimiento. Del mismo modo, las marcas multimedia pueden
compararse visualmente con otros tipos de marcas, excepto las marcas sonoras.

Elementos verbales representados graficamente

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia
o entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo,
denominativa, figurativa, de forma o de holograma) cuando comparten los mismos
o similares elementos verbales distintivos representados graficamente (estaticos o en
movimiento).

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1071

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca

denominativa) multimedia)

Asunto n.°

b cl Fodl ) & |Eiemplo inventado
BANANA

(CP11)

Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacién: La marca denominativa anterior contiene solo un elemento verbal distintivo («kBANANA),
mientras que la marca multimedia impugnada consta de un video que muestra el elemento verbal

«banana» en movimiento y un sonido. La coincidencia del elemento verbal distintivo «banana» lleva a la

conclusion de que existe similitud visual.

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°

figurativa) multimedia)

21/09/2020, B 3 071 595

THUNDER s
BALL

Productos y servicios: clases 9, 28,41

Territorio: Reino Unido

Apreciacion: La marca figurativa anterior coincide con la marca multimedia impugnada en los elementos
distintivos « THUNDER BALL», claramente reconocibles en ambos signos. Los elementos figurativos

adicionales, incluida la estilizacién de los elementos verbales, tienen un impacto visual reducido. Los

signos son visualmente similares al menos en grado bajo.

Elementos figurativos

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o
entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo, figurativa, de
forma o de holograma) cuando comparten elementos figurativos distintivos idénticos o
similares (estaticos o en movimiento).

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1072

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2036.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017961198
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/21%2F09%2F2020/21%2F09%2F2020/number/003071595

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°
multimedia) multimedia)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Ambas marcas multimedia contienen una representacion idéntica de la cara de una vaca
con una boca abierta. Aunque tienen elementos verbales diferentes (representados graficamente), son

visualmente similares.

3.4.2 Comparacion fonética

Si la oposicion se basa en signos anteriores ' que gozan de proteccion en diferentes
Estados miembros de la UE, deberan tenerse en cuenta, en principio, todas las formas
en que el publico destinatario pronuncia los signos en todas las lenguas oficiales de
dichos Estados miembros. Los acentos locales no se tomaran en consideracion. No
obstante, como ya se ha mencionado, si la marca es una marca de la Unién Europea,
este analisis debe extenderse en principio a toda la UE. Sin embargo, en aquellas
situaciones en que exista riesgo de confusion en al menos una parte de la UE y si asi
lo justifica la economia de procedimiento (como evitar el examen de pronunciaciones
o significados especificos de las marcas en varias lenguas), no es necesario que el
analisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que podra concentrarse en la
parte o las partes en las que exista riesgo de confusion.

El numero y el orden de las silabas de un signo ejercen una importante influencia
en la impresion fonética general que produce. El ritmo y entonacion comun de los
signos desempefian un importante papel en la forma en que los signos se perciben
fonéticamente. El diccionario «Collins English Dictionary» define el término «ritmo»
como «el arreglo de palabras en un orden mas o menos regular de silabas acentuadas
y no acentuadas o largas y cortas». «Entonaciéon» se define como «la pauta sonora de
frases y oraciones producida por una variacion del tono de la voz».
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Por consiguiente, los elementos clave para determinar la impresién fonética general de
una marca son las silabas y su orden y acento particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que
una impresién fonética general similar estara determinada en la mayoria de los casos

por dichas silabas comunes y su combinacion idéntica o similar.

Las siguientes marcas son diferentes fonéticamente:

Signo anterior Signo impugnado Territorio de referencia | Asunto
ES 28/03/2011,
CLENOSAN ALEOSAN
R 1669/2010-2
ES 12/04/2011,
GULAS MARGULINAS

R 1462/2010-2

Las siguientes marcas son similares o idénticas fonéticamente:

Signo anterior

Signo impugnado

Territorio de referencia

Asunto (grado de
similitud)

CAMEA

BALEA

UE

14/01/2015,

T-195/13, EU:T:2015:6

(bajo)

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicién

Pagina 1074

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2023



https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1669%2F2010-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1462%2F2010-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/195%2F13

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

. . . . L . Asunto (grado de
Signo anterior Signo impugnado Territorio de referencia Lo
similitud)

PT: la parte del publico

destinatario que tiene

algun conocimiento del

idioma inglés podra leer

y pronunciar la marca

anterior del  mismo

modo que la marca

objeto de la solicitud,

dado que esta ultima

utiliza la palabra inglesa

«forever» (apartado 70). 16/01/2014,

é EVER Dado que las marcas |T528/11, EU:T:2014:10
FOREVER en cuestidon comparten (identidad/medio)

la misma desinencia,

«every, la Sala

de Recursos = estuvo

acertada al resolver

que dichas marcas eran

similares fonéticamente

en un grado medio para

el publico destinatario

sin  conocimientos de

inglés (apartado 72).
12/02/2010,

FEMARA '/( magro UE R 722/2008-4
(superior a la media)
16/09/2010,
NS FOr Us ex R 166/2010-1
(identidad)
09/06/2010,
”[[I-[ﬂll 'lf‘g]l DE R 1071/2009-1
’_ — —
—————————
(bajo)
3.4.2.1 Signos y elementos en los signos que deben valorarse

La Oficina llevara a cabo una comparacion fonética cuando ambas marcas
puedan ser pronunciadas o tengan un sonido. Por consiguiente, una marca
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figurativa sin elementos denominativos no podra pronunciarse. Como mucho, su
contenido visual o conceptual podran describirse oralmente. En otras palabras, las
marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos
denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen
evoca o su «descripcion» se examinaran desde una perspectiva visual y conceptual.

A este respecto, la Oficina sigue la jurisprudencia establecida por las sentencias de
07/02/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014,
T-342/12, Star, EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, KAJMAN / Device of a
crocodile et al., EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, Device of two wavy
black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46. La
posicion contraria adoptada por el Tribunal en la sentencia del 07/05/2015, T-599/13,
GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al., EU:T:2015:262, § 65, no puede
considerarse una tendencia predominante hasta que el Tribunal de Justicia no formule
una aclaracion.

La Oficina no llevara a cabo una comparacion fonética indirecta, basada en la
descripcion o en el significado atribuido a la imagen por el publico dado que, en
muchos casos, sera dificil definir qué descripcion atribuira el publico a un elemento
figurativo, y que la comparacion basada en esta descripcion daria lugar a un
resultado subjetivo y arbitrario. Ademas, si la comparacién fonética se basase en una
descripcion de un elemento figurativo o en su significado, solo repetiria el resultado
de la comparacion visual o conceptual respectivamente, cuando estos elementos ya
hubieran sido evaluados.

En los ejemplos a continuacién no pudo realizarse una comparacién fonética debido a
que las marcas son exclusivamente figurativas:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

25/11/2015, T-320/14,
EU:T:2015:882

08/10/2014, T-342/12,
EU:T:2014:858
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

07/02/2012, T-424/10,
EU:T:2012:58

Ademas, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo
tiene elementos figurativos, ambos signos no pueden compararse fonéticamente de
un manera directa. Por ejemplo:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

ANV NER.. | | 30092015, T 364113,
B/ EU.T:2015:738

Signo anterior Signo impugnado Asunto
o @E 17/11/2010, R 0144/2010-2
Vvmardg
(KUNGFU)

En cuanto a la pronunciacién de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe
sefalar que el publico destinatario suele leer dichos elementos figurativos Unicamente
si estan relacionados con una palabra conocida por dicho publico o forman parte de
ella, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

-
®LE@®SUNA

OLI SONE 16/04/2010, B 1 269 549
13/10/2009, T-146/08,
ROCK
REDROCK | .00
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En el asunto siguiente, sin embargo, el elemento figurativo no se reconocera y leera
como «X» y el signo impugnado se leera como «be light»:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

L ]
sEcK ,860 “ Rt 30/05/2013, T-172/12,
S
EU:T:2013:286

Como norma general, todos los elementos denominativos (letras y nimeros incluidos)
estan sujetos a comparacién fonética. Puede darse el caso, no obstante, de que el
publico destinatario se refiera fonéticamente a un signo por determinados elementos y
omita algunas palabras o letras.

Por ejemplo, el publico destinatario puede omitir elementos verbales que sean
claramente menos prominentes que los que destaquen visualmente, o sean
secundarios por cualquier otro motivo en la impresion de conjunto que produzca la
marca.

Asimismo, en la resolucion del 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, el Tribunal constaté que el publico no pronunciara las palabras
«american blend» debido a su caracter descriptivo. En la resolucion del 03/06/2015,
asuntos acumulados T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 y T-546/12, pensa,
EU:T:2015:355, el Tribunal establecid que los consumidores no pronunciaran el
término «pharma» en la medida en que esta palabra es superflua debido a la
naturaleza de los productos y servicios en cuestion.

La economia del lenguaje podria ser otro motivo para asumir que algunos elementos
se pronunciaran y otros se omitiran, en particular en el caso de marcas muy largas
(11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Finalmente, aunque palabras, letras y numeros deberian, en principio, evaluarse
fonéticamente, algunos simbolos y abreviaturas dan lugar a incertidumbre.

Por ejemplo, el logograma «&» (cédigo de signo) generalmente se lee y pronuncia vy,
por lo tanto, debe incluirse en la comparacién fonética. Sin embargo, la pronunciacion
de determinados simbolos puede diferir entre distintas lenguas.

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1078

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/172%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/172%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/206%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/206%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/544%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/544%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/546%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/546%2F12
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/568%2F11

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

Signo anterior Signo impugnado Asunto

15/09/2010, R 160/2010-2

El simbolo «&» se pronunciara

en la mayoria de las lenguas
D&G DNG de la Unién Europea y se
reconoce como la traduccion

correspondiente a la conjuncion

«y».

Otro tanto ocurre con el caracter tipografico «@», que en principio se pronuncia. Como
es obvio, la pronunciacion de determinados simbolos puede variar entre distintas
lenguas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

R 138/2010-2

@HOME VODAFONE AT HOME «@» se pronuncia como «at»

0 «arrobas» en el Benelux
(apartado 21).

En el caso precedente, no puede negarse que una parte del publico destinatario, en
particular el de habla inglesa, lee el simbolo como. «at» y, de este modo, pronuncian la
marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto
con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es légico, el
simbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «arroba»
en espanol y portugués).

Sin embargo, comparemos esto con los siguientes ejemplos:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

03/02/2011, R 719/2010-1;
desestimado 19/09/2012,
T-220/11, EU:T:2012:444;

desestimado 14/11/2013
FERCREDIT L ectie C-524/12 P, EU:C:2013:874

El simbolo «@» sera percibido
como la letra «a» (al menos)
por el publico de habla inglesa
(apartado 25).
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

20/07/2016. T-745/14,

[} 8 . ¢ s
eQSy . Easycred,t El S|m.bolo «@» sera facnmejnte
Cred’t \—) entendido por el consumidor
como sustituto de la letra «a»
(apartado 26)

El publico destinatario puede o no puede pronunciar los simbolos «mas» (+) vy
«menos/guion» (-), dependiendo de las circunstancias. El simbolo «menos» puede
pronunciarse si se usa en combinacién con un numero, por ejemplo «-1», pero no se
pronuncia si se usa como guion (como en «G-Star»).

En los siguientes ejemplos, el simbolo «+» de la solicitud de marca de la Union
Europea impugnada se pronunciaria como «mas».

Signo anterior Signo impugnado Asunto

03/03/2010, T-321/07,
EU:T:2010:64;

AirPlus International
desestimado 25/11/2010,

C-216/10 P, EU:C:2010:719
m 16/09/2009, T-400/06,
EU-T:2009:331

Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los simbolos, o letras, hace
que resulte ilusorio suponer que se leeran y pronunciaran de una forma concreta,
por ejemplo, cuando en una marca figurativa un simbolo se repite para crear una
pauta, se encuentra muy distorsionado o las letras o los niumeros no pueden leerse o
identificarse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:
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Marca Explicacion

24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25

En esta marca figurativa se puede leer la letra
«B». Por lo tanto, la marca debe evaluarse

fonéticamente.

24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25

En esta marca figurativa, la letra «B» esta tan
distorsionada que el Tribunal establecié que,
para parte del publico, resulta dificil determinar
claramente si se trata de la letra «b» o del numero

«8».

// 22/06/2011, R 1779/2010-4
(& Resulta muy dificil determinar la pronunciacién
‘\\ del signo. Por ello, una comparacién fonética
- i

podria arrojar resultados muy divergentes, desde

la identidad hasta la diferencia.

28/01/2009, B 1 127 416

En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse

y, por lo tanto, debe valorarse fonéticamente.

28/01/2009, B 1 127 416

En este signo, la pauta hace que sea poco
probable que los consumidores lean una letra «H»
(o mejor dicho, varias letras «H»). Esta marca no

puede examinarse fonéticamente.
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Marca Explicacion

16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533

El Tribunal determiné que, aunque resultan apenas
legibles a primera vista, los términos «FREE» y
«STYLE» en los dos signos se pronuncian de
manera idéntica, con independencia de la lengua

del publico en cuestion.

30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856

El Tribunal General determiné que no era probable
que el publico detectase la letra «y» en el elemento
figurativo de la marca. En primer lugar, existe una
gran diferencia entre la letra «y» y el simbolo del
corazon. En segundo lugar, el simbolo del corazén

no suele utilizarse para sustituir a la letra «y».

En resumen, el hecho de que un simbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del
tipo de caracter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en
que se combina con otros elementos del signo.

34.22 Sonidos idénticos/similares en distinto orden

Si las marcas en conflicto estan formadas por silabas o palabras que son idénticas
o0 muy similares, pero que se presentan en un orden distinto, de modo que con tan
solo cambiar de lugar una de las silabas o palabras los signos serian idénticos o
muy similares fonéticamente, la conclusién debe ser que los signos son similares
fonéticamente.

Ejemplos
Signo anterior Signo impugnado Asunto (grado de similitud)
09/12/2009, T-484/08,
EU:T:2009:486; § 33
VITS4KIDS Kids Vits

desestimado 22/10/2010,
C-84/10 P, EU:C:2010:628

L,

i . 11/06/2009, T-67/08,
HEDGE InvesT | fvestHed
EDGE INVEST NVeS e e EU:T:2009:198, § 39
vy
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3423 Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que
las incluyen

Si un signo contiene palabras extranjeras, cabe suponer en principio que el publico
destinatario desconoce la forma en que sus hablantes nativos pronuncian su propia
lengua. Por consiguiente, el publico suele pronunciar una palabra en lengua extranjera
de acuerdo con las reglas fonéticas de su propia lengua.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

19/10/2010, R 410/2010-1

Las primeras dos letras y
la dltima son idénticas en
ambas marcas. Fonéticamente,
la similitud es aun mas marcada
debido a que «LIDL» se
pronunciara con frecuencia como
si se deletrease «LIDEL». Por
LIDL LIFEL razones fonoldgicas, las letras
«D» y. «L» son casi imposibles
de pronunciar en la mayoria de
las lenguas sin insertar una vocal
entre ellas. En consecuencia, las
marcas se pronunciaran como
«LIFEL» y «LIDEL» en lenguas
como el espafol, aleman, francés

e italiano.
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KAN-OPHTAL

PAN-OPHTAL

12/07/2012, T-346/09,
EU:T:2012:368

El territorio de referencia es
Alemania. El Tribunal dictamino
la existencia de  similitud
fonética. El consumidor aleman
probablemente pronunciara las
BAROFTAL letras «N» y «N» de la misma
manera. Ademas, las letras
«P» y «B» se pronuncian con
ambos labios y su sonido
puede confundirse si estan
acompafadas de la misma vocal,
por lo que los signos PAN-
OPHTAL y BANOFTAL son muy

similares fonéticamente.

GLANZ

13/07/2011, T-88/10,
EU:T:2011:368

El Tribunal General dictamino
que la diéresis no modifica la
GLANSA impresion fonética general para
las personas de habla espariola,
inglesa y francesa, ya que estas
lenguas no tienen la letra «a»
(apartado 40).

Sin embargo, no sera este el caso si el publico destinatario esta familiarizado con una
palabra, como en los siguientes casos:

® Si es un hecho demostrado que el publico destinatario conoce una lengua

extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el publico general posee al
menos un conocimiento basico de la lengua inglesa en los paises escandinavos, los
Paises Bajos y Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Cuando el publico destinatario conoce claramente cierta terminologia para
determinadas clases de productos o servicios. Por ejemplo, los profesionales y
cientificos de las tecnologias de la informacion generalmente conocen mejor el uso
del vocabulario técnico y basico de la lengua inglesa que el consumidor medio,
independientemente del territorio de que se trate (27/11/2007, T-434/05, Activy
Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 para el sector de tecnologias de la
informacion (11/12/2008, C-57/08 P , EU:C:2008:718, desestimado); 09/03/2012,
T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 para profesionales alemanes del ambito
médico).
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e Cuando palabras basicas se entienden en todos los Estados miembros, como las
palabras inglesas «baby», «love», «oney, «surf» o la palabra italiana «pizza», etc.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

Babylove
08/07/2011, R 883/2010-2
Baby Love

e Por ultimo, cuando una de las partes presenta pruebas convincentes de que una
palabra es conocida por una parte significativa del publico destinatario.

Si una parte significativa del publico destinatario pronuncia la palabra en lengua
extranjera correctamente, pero otra parte aplica las reglas de su lengua materna, el
examen de la similitud fonética debe indicar ambas pronunciaciones y presentar un
razonamiento.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
(Se trata Uunicamente de un
ejemplo.)
Inglés: muy similar
WRITE RIGHT -
fonéticamente.
Espafiol: diferentes
fonéticamente.
03/03/2004, T-355/02,
% EU:T:2004:62;
i
desestimado 23/03/2006,
ZIRH
S C-206/04 P, EU:C:2006:194
SI R Similar en paises de habla
inglesa y en Espana.

En relacion con las palabras inventadas o de fantasia (palabras que no corresponden
a una palabra existente en la UE), el consumidor de referencia podria pronunciarlas no
solo como sonarian de acuerdo con las reglas de pronunciacion de su lengua materna,
sino también tal como estan escritas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
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21/02/2013, T-444/10,
EU:T:2013:89

El Tribunal General sefalé que
el elemento denominativo «kmix»
no corresponde a una palabra
que exista en la Union Europea
y que una parte del publico
destinatario puede pronunciarlo
como se escribe, es decir, como
BAMIX KMIX una sola silaba. Sin embargo,
también considerd posible que la
marca solicitada se pronunciara
como una palabra de dos
silabas, a saber, «ka» y «mix».
En algunas lenguas de la
Uniéon Europea (en particular
en francés y aleman), la letra
«k» se pronuncia como «ka»
y la pronunciacién «km» no es
habitual (apartado 32).

3.4.2.4 Signos de una unica letra

Las letras unicas no estilizadas o minimamente estilizadas permitiran al publico
destinatario identificar la letra inmediatamente y referirse a ella sin ningun esfuerzo,
lo que dara lugar a una identidad fonética para las mismas letras del alfabeto.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/07/2004, T-115/02,
EU:T:2004:234, § 22
e §

Sin embargo, cuando la estilizacion grafica de los signos percibidos como letras Unicas
es tal que hace poco realista creer que el publico destinatario se referiria a ellos
oralmente (por ejemplo, porque la estilizacion es demasiado compleja o transmite
un significado distinto que es dificil de describir oralmente), los signos no pueden
compararse fonéticamente. El mismo resultado se aplica si solo una de las marcas
no se menciona fonéticamente.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

26/03/2021, R 551/2018-G,
§ 60-61

34.25 Marcas sonoras

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicacion comun sobre nuevos
tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegacion
(PC11).

Las marcas sonoras estan constituidas exclusivamente por un sonido o una
combinacion de sonidos. Estos sonidos abarcan diferentes elementos que pueden
clasificarse de la siguiente manera: sonidos que consisten en elementos musicales
(como una melodia, una armonia o un ritmo); sonidos reales(como el sonido del
ladrido de perro, un trueno, el tintineo de los cubitos de hielo); elementos verbales
cantados o hablados; otros sonidos contenidos en una marca sonora que no se
incluyen en ninguno de los anteriores. Ademas, las marcas sonoras pueden englobar
combinaciones de cualquiera de los elementos anteriores.

La comparacion fonética es determinante para las marcas sonoras. Las marcas
sonoras siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas sonoras y con
marcas multimedia. Las marcas sonoras pueden compararse fonéticamente con otros
tipos de marcas, siempre que dichas marcas consistan en o contengan un elemento
verbal (por ejemplo, marcas denominativas, figurativas o de forma).

Elementos musicales

La presencia de una melodia distintiva en una marca sonora tiene un impacto
considerable en la forma en que el publico destinatario percibe la marca y, por tanto,
influye sustancialmente en la comparacién fonética.

Por regla general, un instrumento, tempo o ritmo diferente no impedira que dos marcas
se consideren similares, siempre que la propia melodia, que es una sucesion ritmica
de notas, sea idéntica o pueda identificarse como la misma melodia.
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Signo impugnado (marca
sonora)

Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciaciéon. Ambas marcas consisten en la misma melodia distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente

similares, aunque se interpreten con dos instrumentos diferentes.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacion: Ambas marcas sonoras consisten en la misma melodia distintiva. Por lo tanto, son

fonéticamente similares, aunque se interpreten con dos tempos diferentes.

En relacion con el ejemplo anterior, dos melodias son similares cuando contienen
variaciones que no pueden modificar significativamente la impresién fonética general.

| . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace
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Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE
Apreciacion: A pesar de la variacion de la melodia en la marca impugnada, ambas marcas son

fonéticamente similares.

No obstante, dos marcas que contienen melodias diferentes interpretadas con el
mismo instrumento no suelen ser fonéticamente similares.

i . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacién: Las melodias distintivas de las marcas son diferentes. El hecho de que se interpreten con
el mismo instrumento no puede hacer que las marcas sean fonéticamente similares. Las marcas son

fonéticamente diferentes.

La coincidencia o similitud en una melodia distintiva suele tener un impacto
considerable en el resultado de la comparacion fonética de las marcas, aunque uno
de los signos también contenga un elemento verbal o aunque ambos contengan un
elemento verbal diferente. Por lo tanto, es mas probable que la coincidencia o similitud
en la melodia dé lugar a una constatacion de similitud fonética en cierta medida,
dependiendo, entre otras cosas, del grado de caracter distintivo de la melodia y del

elemento verbal.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace
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Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: Aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia

en la melodia distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.

Debido a la naturaleza de los diferentes tipos de marcas, la posibilidad de coincidencia
en la melodia solo existe para las marcas multimedia, ya que son el Unico otro tipo de
marca que contiene sonidos.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) . . Asunto n.°
multimedia)

>

Ejemplo inventado

' ' (CP11)
Enlace

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: Ambas marcas contienen la misma melodia y voz distintivas. Por tanto, al no haber

elementos sonoros adicionales, las marcas son fonéticamente idénticas.

Sonidos reales

La similitud fonética de los sonidos reales se aprecia teniendo en cuenta los mismos
elementos y aspectos analizados anteriormente (tono, ritmo u otros aspectos).

La coincidencia o similitud de sonidos distintivos reales en marcas sonoras o
multimedia suele dar lugar a una constatacién de similitud fonética. La similitud
dependera, entre otros aspectos, de si existen otros elementos distintivos en una de
las marcas 0 en ambas.

Signo anterior (marca sonora) Signo impugnado (marca
Asunto n.°
sonora)
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Ejemplo inventado
(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciaciéon: Ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de un perro o perros
ladrando. Por lo tanto, como el ladrido de los perros suena similar, las marcas son fonéticamente

similares en cierta medida.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de pajaros. Sin embargo,
los sonidos emitidos por estos pajaros son tan diferentes que hacen que las marcas sean fonéticamente

diferentes.

Elementos verbales

En principio, tanto los elementos verbales como no verbales de las marcas sonoras
pueden tener un efecto considerable en la percepcion del signo por parte del publico
destinatario. En particular, la presencia de un elemento verbal distintivo en una marca
sonora suele influir significativamente en la percepcién del publico destinatario. Segun
la jurisprudencia, cuando las marcas compuestas contienen elementos verbales y
figurativos, suele ser el elemento verbal el que tiene un mayor efecto en la percepcién
fonética del consumidor. Este concepto también se aplica, en principio, a las marcas
sonoras que contienen palabras cantadas o habladas. Por este motivo, la coincidencia
o la similitud en un elemento verbal distintivo hace que sea mas probable que se
constate una similitud fonética en cierta medida.
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. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: las marcas sonoras tienen diferentes voces y entonaciones. El signo anterior es una
palabra cantada, mientras que el signo impugnado es una palabra hablada. Sin embargo, la

coincidencia en el elemento verbal distintivo «Gerivan» hace que las marcas sean fonéticamente

similares.
. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)
Ejemplo inventado
(CP11)
Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Los elementos verbales al principio de ambas marcas sonoras y las voces son diferentes,
y una de las marcas no presenta ninguna melodia. Sin embargo, las marcas coinciden en el elemento
verbal distintivo «Gerivan», que puede escucharse y reconocerse en ambas marcas. Por lo tanto, las

marcas son fonéticamente similares.

Sin embargo, dos marcas sonoras pueden seguir siendo similares si los elementos
verbales son diferentes pero los signos coinciden en otro aspecto distintivo,
especialmente en una melodia.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)
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Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia

en la misma melodia distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.

Ademas, si dos marcas sonoras comparten una palabra que una parte significativa del
publico destinatario puede identificar como la misma palabra distintiva o una palabra
distintiva similar, aunque se pronuncie de acuerdo con las reglas de pronunciacién de
dos lenguas diferentes/en dos voces diferentes/en dos acentos diferentes, en principio
pueden seguir siendo similares fonéticamente.

Signo anterior (marca sonora) | Signo impugnado (marca | Asunto n.°
sonora)
Ejemplo inventado
(CP11)
Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: aunque las marcas se pronuncian en voces diferentes y de acuerdo con las reglas
de pronunciacion de dos lenguas distintas, sigue existiendo una similitud fonética porque una parte

significativa del publico identificara una palabra distintiva similar.

Al comparar marcas sonoras con elementos verbales con otros tipos de marcas con
elementos verbales, la coincidencia o similitud entre elementos verbales distintivos,
si son identificados como tales por una parte significativa del publico destinatario,
dara lugar, en principio, a la constatacion de una similitud fonética. Debe tenerse en
cuenta la forma en que se reproduce el elemento verbal. Esto significa que, aunque
la pronunciacion de una marca denominativa viene determinada por las reglas de
pronunciacion del publico destinatario, no es asi en el caso de una marca sonora, en el
que la percepcion fonética viene determinada por el sonido de la marca.

Otros aspectos
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La mera coincidencia en otros aspectos, como la entonacion y la voz, suele afectar
menos a la comparacion fonética de las marcas, aunque estos aspectos contribuyan
en cierta medida al caracter distintivo de la marca.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: las marcas estan compuestas por dos palabras distintivas diferentes («Gerivan» y
«Banana») pronunciadas con la misma voz y entonacion. Este Ultimo factor no es suficiente para

considerar las marcas fonéticamente similares.

34.26 Marcas de movimiento

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicacién comun sobre nuevos
tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegacion
(PC11).

Solo las marcas de movimiento que contengan elementos verbales perceptibles que
puedan compararse fonéticamente con el mismo u otro tipo de marca, siempre que la
otra marca también contenga elementos verbales perceptibles. Se aplican los criterios
generales para comparar marcas denominativas o marcas compuestas (que contienen
tanto elementos verbales como figurativos).

Una coincidencia o similitud en un elemento verbal distintivo normalmente dara lugar
a una similitud en la comparacion fonética entre marcas de movimiento o entre una
marca de movimiento y otro tipo de marca.

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca
y A . . Asunto n.°
movimiento) figurativa)
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GERIVAN

Enlace

GERIVAN

Ejemplo inventado

(CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacion: Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que se pronunciara de

forma idéntica en ambas marcas. Los signos son fonéticamente idénticos.

Signo anterior (marca sonora)

Signo impugnado (marca de

movimiento)

Asunto n.°

Enlace

BERIVAN

Enlace

Ejemplo inventado

(CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

fonéticamente similares.

Apreciacion: Los signos coinciden en la secuencia «E-RI-VAN» y solo difieren en las primeras letras,

«G» y «B». La pronunciacién es similar para el publico de habla inglesa. Por lo tanto, las marcas son

Signo anterior (marca de

movimiento)

Signo impugnado (marca

multimedia)

Asunto n.° signo anterior

(marca de movimiento)
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o

Ejemplo inventado

(CP11)

GERIVAN

Enlace

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Los signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Ademas, el sonido de la
marca multimedia impugnada consiste en el mismo elemento verbal, «Gerivan», que se pronuncia. Por

tanto, las marcas son al menos muy similares en términos fonéticos.

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca de Asunto n.°
sunto n.
movimiento) movimiento)
GERIVAN Ejemplo inventado
(CP11)
Enlace
Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Ambas marcas de movimiento constan de diferentes elementos verbales distintivos, a

saber, «kFRED» y «Gerivan». Por lo tanto, las marcas son fonéticamente diferentes.

34.27 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicacion comun sobre nuevos
tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegacion
(PC11).
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Las marcas multimedia siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas
multimedia y con marcas sonoras. También puede realizarse una comparacién fonética
con otros tipos de marcas si contienen un elemento verbal.

En la comparacion fonética deben tenerse en cuenta todos los diferentes tipos
de elementos sonoros (elementos musicales, sonidos reales, elementos verbales
cantados o hablados y otros sonidos) y los elementos verbales representados
graficamente.

Elementos verbales representados graficamente

En principio, existe cierto grado de similitud fonética si una marca multimedia contiene
un elemento verbal distintivo representado graficamente (estatico o en movimiento)
igual o parecido al elemento verbal de otra marca (tanto cantado como hablado o
representado graficamente).

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°
multimedia) multimedia)

GER VAN GERIVAN &

(CP11)
’ \ Enlace

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Ambos signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, aunque las

melodias (y los instrumentos) son diferentes, son fonéticamente similares.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) . . Asunto n.°
multimedia)

Geri vqn Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace
Enlace
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
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Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciacion: El elemento verbal de la marca sonora anterior es hablado y en la marca multimedia
impugnada se representa graficamente. Puesto que el publico destinatario de habla inglesa pronunciara
el elemento representado graficamente en la marca multimedia de forma similar a como suena la marca

anterior, las marcas son fonéticamente similares.

Elementos verbales cantados o hablados

En principio, existe cierta similitud fonética si el elemento verbal cantado o hablado
de la marca multimedia coincide o es similar a otro elemento verbal percibido en otra
marca (cantado, hablado o representado graficamente).

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
multimedia) multimedia)

Asunto n.°

o

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, a pesar de la

diferencia en la pronunciacién, entonacion y voz de dicho elemento verbal, que es hablado en la marca

anterior y se canta en la marca impugnada, las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca de Signo impugnado (marca
L . . Asunto n.°
movimiento) multimedia)
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Ejemplo inventado

GERIVAN

Enlace

(CP11)

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: En la marca de movimiento anterior, la palabra «Gerivan» se representa graficamente y en
la marca multimedia impugnada solo se canta. El sonido de los elementos verbales en ambos signos es

similar segun la pronunciacién inglesa. Las marcas son fonéticamente similares.

Combinacién de elementos verbales representados graficamente, hablados o
cantados

Como se ha indicado anteriormente, las marcas multimedia pueden contener
elementos verbales cantados, hablados o representados graficamente. En tales
casos, tanto los elementos verbales cantados o hablados como los representados
graficamente deben tenerse en cuenta en la comparacion fonética.

Ademas, en el caso de que un elemento verbal graficamente representado vaya
acompafado por un elemento verbal cantado o hablado, este ultimo podria afectar
a la pronunciacion del elemento verbal representado graficamente. No obstante,
dependiendo de cada caso, no puede excluirse que el elemento verbal representado
graficamente en una marca multimedia se pronuncie con arreglo a las normas de
pronunciacion del publico destinatario.

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°
denominativa) multimedia)

Ejemplo inventado
GERIVAN

(CP11)

Enlace
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Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: los signos coinciden en el elemento verbal «Gerivan». Sin embargo, en la marca
denominativa anterior se pronuncia segun las normas inglesas, mientras que la marca multimedia
impugnada se pronuncia en espafiol. En este caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el
publico de habla inglesa pronuncie el elemento verbal de la marca impugnada segun las reglas de
pronunciacion inglesa, aunque la marca impugnada contenga el sonido de «Gerivan» pronunciado en

espafiol. Las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°
figurativa) multimedia)

21/09/2020, B 3 071 595

THEA‘&ER Enlace

Productos y servicios: clases 9, 28,41
Territorio: Reino Unido

Apreciacion: los signos coinciden en la pronunciacion de los elementos verbales «THUNDER BALL»
de la marca anterior y de los elementos verbales representados graficamente «THUNDER BALL»
combinados con la representacion sonora de los mismos elementos en la marca multimedia impugnada.
Los signos difieren en el sonido de una melodia en el fondo, los sonidos de silbido, zapeo y trueno y los
sonidos adicionales del signo impugnado. Los signos son fonéticamente similares en un grado alto.

Elementos musicales y sonidos reales

La posibilidad de coincidencia de los sonidos de una melodia o sonidos reales solo
existe para las marcas multimedia y las sonoras, ya que son los unicos tipos de
marcas comerciales que pueden contener estos sonidos.

Signo anterior (marca Signo impugnado (marca
Asunto n.°
multimedia) multimedia)
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»

%t

Enlace

Enlace

Ejemplo inventado

(CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.

Apreciacién: ambas marcas coinciden en la misma melodia distintiva. Aunque ambas marcas multimedia

contienen diferentes elementos figurativos, dichos elementos no afectan a la comparacion fonética. Por

Signo anterior (marca sonora)

Signo impugnado (marca

multimedia)

Asunto n.°

Enlace

Enlace

Ejemplo inventado

(CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

las marcas son fonéticamente similares.

Apreciacion: ambas marcas coinciden en la misma melodia distintiva. Aunque la marca multimedia

impugnada también contiene un elemento verbal graficamente representado y un elemento figurativo,

Signo anterior (marca

Signo impugnado (marca

Asunto n.°
multimedia) multimedia)
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2048.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

FRED

Enlace

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: ambas marcas coinciden en la misma melodia distintiva. Aunque las marcas también
contienen elementos verbales graficamente representados cuya percepcion fonética va a ser distinta, las

marcas son fonéticamente similares.

. . Signo impugnado (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
multimedia)

Ejemplo inventado
(CP11)

Enlace

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: ambas marcas coinciden en el mismo sonido real. Por tanto, las marcas son fonéticamente

idénticas.

34.3 El contenido semantico de las marcas

Dos signos son idénticos o conceptualmente similares cuando se percibe
que representan la misma idea o una analoga (11/11/1997, C-251/95, Sabél,
EU:C:1997:528, § 24). El «contenido semantico» de una marca es lo que significa, lo
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que evoca o0, cuando se trata de una imagen o una forma, lo que representa. En este
texto, las expresiones «contenido semantico» y «concepto» se utilizan indistintamente.

Un «concepto» puede definirse como «un principio o una ideay, «una idea, teoria, etc.,
sobre un tema concreto» 0 «una idea o un principio que esta relacionado con algo
abstracto» (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 75).

Si una marca esta formada por varios elementos (por ejemplo, una palabra y un
elemento figurativo) sera necesario definir el significado conceptual de cada uno de
ellos. No obstante, si la marca es una expresion significativa (formada por dos o mas
palabras), lo que importara es el significado de la expresion en su conjunto y no el de
cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos: solo importan aquellos que pueda
conocer el publico destinatario definido por el territorio de referencia. Por ejemplo,
si el territorio de referencia es Espafa, el hecho de que la palabra tenga un significado
en polaco normalmente es irrelevante.

Los productos y servicios pueden influir en la comparacion conceptual. Por ejemplo,
si un término tuviera muchos significados y uno de ellos revistiese una importancia
especial para los productos y servicios de que se trate, la comparacion conceptual
podria concentrarse en este significado. En todo caso, lo que importara es la forma
en que el publico destinatario perciba el término. No debe imponerse o construirse
artificialmente un vinculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el
signo significa, evoca o representa, por otra parte. Por ejemplo, si los productos se
refieren a alumbrado y el signo esta formado por el elemento «LED» o lo contiene,
entonces «diodo luminiscente» es uno de los distintos significados de «LED». Por lo
tanto, la comparacién conceptual puede centrarse en este significado.

3.4.3.1 El contenido semantico de las palabras

Cuando la marca esta formada por una palabra o la contiene, el primer paso que
debe dar el examinador es buscar la acepcion de esa palabra en diccionarios o
enciclopedias en la lengua o las lenguas del territorio de referencia. Si la palabra
se encuentra en el diccionario o enciclopedia, el significado descrito sera la idea
representada.

Cabe sefalar, como punto de partida, que se considera que el publico destinatario
de los distintos Estados miembros de la UE habla principalmente las lenguas
predominantes en sus respectivos territorios (23/10/2002, T1-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Normalmente se trata de las
lenguas oficiales de dicho territorio.

Marca anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/06/2012, T-534/10,
EU:T:2012:292

HALLOUMI HELLIM
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Marca anterior Signo impugnado Asunto n.°

«Hellim» es la traduccion al turco del término griego «halloumi» (un tipo de queso). El territorio de
referencia era Chipre. El Tribunal dictaminé que, aunque el turco no es una lengua oficial de la UE,
es una de las lenguas oficiales de la Republica de Chipre. Asi, una parte de la poblacion chipriota

comprende y habla la lengua turca (apartado 38).

Por este motivo, el Tribunal consideré que el consumidor medio de Chipre, pais en el que tanto el griego
como el turco son lenguas oficiales, comprende que las palabras «HALLOUMI» o «HELLIM» se refieren
al mismo queso especialidad de Chipre. Por consiguiente, existe cierta similitud conceptual entre estas
palabras (apartado 41).

Sin embargo, el Tribunal dejo claro igualmente que esta norma se refiere Unicamente
al significado linglistico primario del publico de dichos territorios. No es una norma
inflexible. No debe suponerse automaticamente que la lengua materna del publico
destinatario sera la lengua predominante en el Estado miembro de que se trate o
que dicho publico tendra conocimientos particulares de otras lenguas (03/06/2009,
C-394/08 P, Zipcar/CICAR, EU:C:2009:334, § 51).

Por ejemplo, en los siguientes casos deben tenerse en cuenta lenguas distintas a la
predominante:

® Cuando la palabra en otra lengua sea muy parecida a la palabra equivalente en la
lengua oficial del territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra inglesa «bicycle»
se entiende en Espafia porque es muy parecida a la palabra equivalente espanola,
«bicicletay.

e Cuando la palabra en una lengua extranjera se utilice habitualmente en el territorio
de referencia. Por ejemplo, la palabra espanola «bravo» se usa habitualmente
como término elogioso, en el sentido de «bien hecho» en Alemania.

® Cuando se sepa que el publico destinatario esta familiarizado con una lengua
extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el publico en los paises
escandinavos, los Paises Bajos y Finlandia comprende, al menos en general, la
lengua inglesa (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

e Cuando se sepa que el publico destinatario esta familiarizado con una lengua
en relacion con ciertas clases de productos o servicios. Por ejemplo, el publico
destinatario para productos y servicios informaticos comprende normalmente los
términos informaticos en inglés, independientemente del territorio.

e Palabras basicas que se entiendan en todos los Estados miembros porque se han
hecho de uso internacional, como las palabras inglesas «baby», «love», «one,
«surf» o la palabra italiana «pizza», etc.

® Por ultimo, cuando una de las partes presente pruebas de que dicha palabra es
conocida por una parte importante del publico destinatario.

Los siguientes son ejemplos de los significados conceptuales que encierran las
palabras:
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Marca Territorio Concepto Asunto

[en inglés: «myrtle»] en
espafiol describe un
arbusto de la familia|19/03/2010, T-427/07,

Mirto ES
de las mirtaceas, que |Mirtillino, EU:T:2010:104
alcanza una altura de
2-3 metros.
08/07/2010, T-30/09,
Storm EN Bad weather

EU:T:2010:298

No solo las personas

de habla inglesa, sino | 1/050010,  T.492/08

(Star foods ),
EU:T:2010:186

también la mayor parte

del publico destinatario

UE entendera que los
10/10/2012, T-333/11

(Star Foods I,
EU:T:2012:536

=== términos «star snacks»

STAR SNACKS y «star foods» hacen
referencia- a alimentos

de calidad.

Existe un cierto grado

MC_ BEL[:)S de similitud conceptual,

basada en el prefijo
05/07/2012,  T-466/09,
UE «Mc» y las palabras

R EU:T:2012:346
o T «baby» y «kids»,
Kids

ambas referidas a nifios
(apartado 42).

Como se muestra en algunos de los ejemplos anteriores, no siempre es necesario
presentar una definiciéon completa de diccionario de lo que significa una palabra. Basta
con usar un sinénimo.

Asimismo, cuando una parte del publico perciba el concepto y otra no lo haga o
perciba un significado diferente, debera hacerse la distincion correspondiente.

Si la marca transmite una expresion que tiene un significado propio, sera el
significado de la expresién en su conjunto, y no el de cada palabra, el pertinente
para la comparacion conceptual, a condicidon de que el publico destinatario lo entienda
asi (no obstante, véase mas abajo la excepcion relativa a las expresiones en lenguas
extranjeras). Por tanto, debe evitarse la apreciacion individual de cada elemento de la
marca.

Ejemplo ficticio: «kKING’S DOMAIN» frente a «KING SIZE».

Apreciacion incorrecta: «KING» significa «soberano», «DOMAIN» significa «un
territorio que se gobierna o controla» y «SIZE» significa «las dimensiones fisicas,
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proporciones, magnitud o alcance de un objeto». Las marcas son conceptualmente
similares por compartir el concepto «king» (rey).

Apreciacion correcta: «KING'S DOMAIN» significa «un territorio controlado por un
rey», «KING SIZE» significa «mas grande o largo que el tamano habitual o normal».
Las marcas son conceptualmente diferentes a pesar de compartir la palabra «KING».

Este hecho se ilustra en mayor detalle en el siguiente ejemplo de la jurisprudencia:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

06/03/2015, T1-257/14,
EU:T:2015:141

BLACK TRACK

Productos y servicios: Clase 28
Territorio: UE

Apreciacién: el publico de habla inglesa percibira que la expresion «black jack» en su conjunto hace
referencia a un juego de naipes y no percibira la palabra «black» individualmente dentro de dicha
expresion. La expresion que constituia la marca anterior, «black track», también se percibira con su
significado propio. Por tanto, no se puede afirmar que los signos sean conceptualmente similares porque

ambos contengan la palabra «black». Los signos son conceptualmente diferentes (apartados 38 a 42).

Por otra parte, cuando la marca se compone de un sustantivo y un adjetivo calificativo,
en términos generales sera percibida como una unidad conceptual y no se dividira en
sus elementos constitutivos.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

12/09/2018, T-905/16,
EU:T:2018:527 (02/05/2019,
C-739/18 P, EU:C:2019:356,

recurso desestimado)

EAU PRECIEUSE NUIT PRECIEUSE

Productos y servicios: Clase 3
Territorio: Francia

Apreciacion: el publico destinatario percibira claramente el significado de cada uno de los signos en
cuestion como una frase completa que contiene un sustantivo, «nuit» y «eau» respectivamente, con un
adjetivo calificativo idéntico, esto es, «précieuse». Mientras que el primer signo se refiere al concepto del
agua como bien preciado por su escasez, el segundo hace referencia a la idea de una noche preciada
o estimada por representar un momento entrafable. Son conceptos diferentes y, habida cuenta de su
evidente significado, el publico destinatario no diseccionara estos signos para diferenciar cada uno de

sus elementos (apartados 62 a 64).

La norma antes mencionada sobre la expresién significativa tiene la siguiente
excepcion: cuando los signos estan en una lengua extrajera, una parte importante
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del publico destinatario puede tener un conocimiento limitado de dicha lengua y, por lo
tanto, podria no poder distinguir la diferencia de significado entre ambas expresiones.
En estos casos es posible que el significado de una expresién como tal no se perciba,
comprendiéndose solamente los significados de sus distintos elementos. Por ello,
puede existir similitud en la medida en que el publico comprenda Unicamente la
parte comun. En el ejemplo anterior, si se considera que el publico (o una parte de
este) comprende Unicamente la palabra «KING», existira similitud conceptual entre los
signos.

Marca anterior Signo impugnado Asunto

08/09/2010, T-112/09,
EU:T:2010:361

ICEBERG ICEBREAKER

El Tribunal General consideré que Unicamente la parte del publico italiano que domina la lengua inglesa
comprenderia la palabra «icebreaker». Sin embargo, la palabra «iceberg» es una palabra comin que
tiene un significado obvio inmediato para el publico destinatario. Por ello, la marca anterior ICEBERG
tiene un significado claro para el publico italiano, en tanto que la marca solicitada ICEBREAKER

careceria de un significado claro para dicho publico.

El Tribunal General también indicd que las marcas en cuestién tienen el prefijo «ice» en comun.
Consideré que se trata de una palabra inglesa basica, cuyo significado es conocido para la mayor parte
del publico destinatario. Concluy6 que, puesto que el prefijo «ice» tenia un cierto poder de evocacion,
debe considerarse que limita la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, al actuar como

«puente semantico» (apartados 41-42).

Se aplicardn consideraciones similares a las expresiones que incluyan una
combinacion de términos técnicos que solo comprenda una parte del publico
destinatario (por ejemplo, palabras en latin, palabras pertenecientes a una jerga
altamente especializada) y a las palabras usadas comunmente. En tales casos es
posible que solo se perciba el significado de las palabras usadas comunmente y no el
de la expresion como tal.

3.4.3.2 El contenido semantico de partes de las palabras

A este respecto, el Tribunal observé que, si bien es cierto que el consumidor medio
percibira normalmente una marca como un todo y no se detendra a examinar
los diferentes detalles, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo
descompondra en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto
0 que se parezcan a palabras que conozca (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como
un todo, la excepcion a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los
consumidores pueden descomponerlas en partes mas pequefias. Puesto que se trata
de una excepcion, debe aplicarse de forma restrictiva.
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Se aplicara en los siguientes casos:

® cuando una separacion visual ayude a identificar las partes con un concepto (por
ejemplo, mediante el uso de mayusculas y minusculas, la estilizacién de las letras
o el uso de un caracter especial que separe los elementos, como un simbolo, un
numeral, un guion u otros signos de puntuacion);

® cuando, sin una separacion visual, todas las partes de la palabra indiquen un
significado concreto que conoce el publico destinatario; o bien

® cuando, sin una separacion visual, una parte de la palabra tenga un significado
evidente.

i) Ejemplos de signos en los que una separacion visual ayuda a identificar las partes.

Signo Territorio Concepto Asunto

El uso de mayusculas

permite separar

In\/eStHedge UE inmediatamente el signo | 11/06/2009, T-67/08,
en dos palabras | EU:T:2009:198, § 35
distintas, esto es,

«invest» y «hedge».

La marca  contiene
VITS4KIDS UE «VITS» (que alude a

«vitaminas») y «KIDS».

09/12/2009,  T-484/08,
EU:T:2009:486

AGRO: referencia a

agricultura
HUN,
6RO UE HUN: referencia  a|24/03/2010, T-423/08,
Hungria EU:T:2010:116
CIUNIAGRO UNI:  referencia a

universal o union

i) Ejemplos de signos en los que, pese a la ausencia de una separacion visual, la
propia palabra puede desglosarse en partes y todas indican un significado concreto
conocido por el publico destinatario:
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Signo Territorio Concepto Asunto
El elemento
denominativo «eco» es
un prefijo o abreviatura
comun - en . muchas | 45442008,  T-281/07,
lenguas habladas en la EU-T:2008:489:
Union Europea, mientras
Ecoblue UE desestimado
que la palabra «blue»
- N 22/01/2010, C-23/09 P,
significa en inglés el
EU:C:2010:35
color azul y forma parte
del vocabulario inglés
basico que conoce el
publico destinatario.
Los elementos «sol»
y «frut» pueden
Solfrutta / UE reconocerse en general | 27/01/2010,  T-331/08,
FRUTISOL y entenderse como una |EU:T:2010:23
alusion a «sol» y «fruta»
respectivamente.
El término «riojavina»
que aparece en la marca 09/06/2010,  T-138/09,
solicitada  se refiere EU:T:2010:226;
directamente, en cuanto | (24/03/2011,
RIOJAVINA UE
al publico destinatario, C-388/10 =

a productos de la vifa
y, mas concretamente, a

vino de La Rioja.

EU:C:2011:185,

desestimado)

iii) Ejemplos de signos en los que una parte de la propia palabra tiene un significado
evidente. Generalmente son signos que incluyen un prefijo o sufijo comun.

Signo Territorio Concepto Asunto
«DERMA» puede
m entenderse como una
) DE ) 03/04/2009, B 1 249 467
Dermaclin referencia a productos
dermatoldgicos.
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RNAiFect

UE

El publico destinatario,
sobre todo el
especializado, percibira
las primeras letras como
una referencia a la
abreviatura inglesa de

«acido ribonucleico»

28/10/2009,
EU:T:2009:416

T-80/08,

nfon

UE

El publico destinatario
aislara la silaba
«fon» en el signo
«nfon» y percibira

este  término como

relacionado igualmente
con los términos
«telephone» o «phone»

(apartado 60).

29/01/2013,
EU:T:2013:41;
desestimado
16/01/2014, C-193/13 P,
EU:C:2014:35

T-283/11,

Como ya se ha explicado, las tres excepciones deben aplicarse estrictamente;
por ello, cuando no resulte obvio que una parte o partes indican un significado
concreto conocido para el publico destinatario, los signos no deberian diseccionarse
artificialmente. En los ejemplos a continuacién no se encontré significado conceptual

alguno en los signos:

Signo Territorio Concepto Asunto
La marca no se percibira
como «de A a 2»l56/11/2008, T-100/06,

ATOZ

DE, ES, FR, IT, AT

Las letras «to» (que
corresponden a una
preposicion inglesa) no
destacan de  modo
alguno respecto a las

letras «a» y «z».

EU:T:2008:527;

desestimado
16/09/2010, C-559/08 P,
EU:C:2010:529
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Signo Territorio Concepto Asunto

La palabra «SpagO» es
una palabra inventada
que no tiene significado

en ninguna de la
12/11/2009,  T-438/07,

SpagO BX lenguas oficiales de los
EU:T:2009:434

paises del Benelux. No
debe considerarse una
combinacién formada
por «SPA» + «GO».

Los elementos
denominativos «cica»
y «citra» carecen de
un significado concreto,
al igual que las
terminaciones  «tral» 'y
«cal». Por ello, no es

probable que el publico

CITRACAL o A
divida los signos en
] 11/11/2009,  T-277/08,
ES conflicto en elementos
4 EU:T:2009:433
CICATRAL denominativos que

tengan un significado
concreto o se parezcan
a palabras conocidas y
que, juntas, formen un
conjunto coherente que
dé un significado a cada
uno de los signos o a

uno de ellos.

3.4.3.3 El contenido semantico de palabras mal escritas

No es necesario que una palabra esté escrita correctamente para que el publico
destinatario perciba la idea que representa. Por ejemplo, aunque la palabra escrita
«XTRA» visualmente difiere de la palabra «correcta» «EXTRA», el concepto de la
palabra «correcta» (extra) normalmente sera transferido a la palabra mal escrita (xtra),
debido a que son fonéticamente idénticas.

Los siguientes ejemplos ilustran este aspecto:
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Signo

Territorio

Concepto

Asunto

5o
et ord

UE

Una parte del
publico destinatario
la  considerara  una
referencia a la
palabra inglesa «store»,
que significa «tienda,

almacény.

21/01/2010,

T-309/08,

CMORE

EN

En vista de la practica
comun de enviar
mensajes de textos,
una parte importante
del publico en general
de Dinamarca y
Finlandia probablemente
asociara la  palabra
«CMORE» con una
abreviatura o] una
forma ' ortograficamente
incorrecta del verbo «to
see» (ver) en inglés, y
el concepto se percibira
como «see more» (ver

mas).

23/09/2011,
EU:T:2011:527,

T-501/08,

EN

El publico destinatario
puede asociar la palabra
«ugli» de la marca
anterior con la palabra

inglesa «ugly».

15/04/2010,

T-488/07
EU:T:2010:145

gurt.

UE

El término incluido
en la marca evocara
en la mente de
los consumidores la
idea de «yogur», es
decir, «un alimento
semisolido, ligeramente
agrio, elaborado a partir
de leche fermentada
mediante la adicion de

bacterias».

14/07/2009, B 1 142 688
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Signo Territorio Concepto Asunto

Las palabras
«KARISMA» y
«C@RISMA» hacen

referencia a «carismay,

C@rlsmu

o

| es decir, «una cualidad
ES . 28/10/2008, B 1 012 857
: o competencia de una
persona investida de la
LA N B

RamzDLAUIZ | capacidad para influir

0 inspirar a un gran

numero de personas».

En cualquier caso, los examinadores deben proceder con cautela a la hora de atribuir
un significado a una palabra mal escrita, pues es probable que el significado no sea
transferido si las palabras no son idénticas (fonéticamente) o si el elemento mal escrito
no puede percibirse por separado.

Signo Territorio Concepto Asunto

La marca solicitada
no contiene la palabra
«baby», sino una
palabra de fantasia, que | 16/09/2006,  T-221/06,
se aleja de esta y|EU:T:2009:330

carece de un significado

Bebimil UE

evidente y especifico, a

saber: «bebi».

3434 El contenido semantico de los nombres de personas

En consonancia con la definicion amplia de un «concepto» (punto 3.4.3), un signo
percibido como un nombre de persona tiene el concepto de una persona (hombre
0 mujer) que lleva ese nombre particular, aunque el nombre no designe ninguna
personalidad conocida. Por lo tanto, es posible una comparacion conceptual entre
marcas que contienen nombres de personas que no designan a personalidades
notorias. Sin embargo, esto solo es relevante para la comparacién conceptual en una
situacion en la que ambos signos comparten el mismo nombre o apellido concreto
(p. €j., John Smith o Smith / John Smith) o contienen meras variaciones del mismo
nombre o apellido (p. €j., Ann / Anne Cooper, Mike / Michael Taylor o Schmidt / Hans
Schmitt).
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Signos Territorio Observacion Asunto n.°
La marca anterior
se reconocera como

CHIARA FERRAGNI
(fig.) / Chiara

BX

un nombre femenino,
mientras que la marca
impugnada sera la
combinacién de un
nombre femenino vy
un apellido. No es
correcto considerar que
el aspecto conceptual
es «neutro» para
la evaluacion de la
similitud de los signos
(apartados 67 y 74).

08/02/2019, T-647/17,
EU:T:2019:73

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un pais determinado no
impide que se perciba como un nombre 0 un apellido extranjero, siempre que existan
indicaciones suficientes que respalden esta conclusion. Este es el caso, en particular,
de los nombres o apellidos reconocidos por personalidades internacionalmente
conocidas o cuando existe un equivalente cercano en el pais.

Signos Territorio Observacion Asunto n.°
Las marcas evocan
los nombres «Anna»
Ana de Altun (fig.) / = y «Ana», el mismo |18/09/2017, T-86/16,
Anna (fig.) nombre femenino, | EU:T:2017:627
escritos de maneras

diferentes (apartado 55).
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Signos

Territorio

Observacion

Asunto n.°

CHIARA FERRAGNI
(fig.) / Chiara

BX

«Chiara» sera percibido
por el publico
destinatario como un
nombre italiano comun,
ya que dicho nombre es
conocido en las diversas
versiones linguisticas
locales, como la
version francesa (Claire)
o] alemana (Klara)

(apartado 70).

08/02/2019,
EU:T:2019:73

T-647/17,

Ademas, si se percibe que el signo es el nombre de una personalidad conocida o tiene
un significado distinto (actual), ese concepto especifico también es pertinente y debe

tenerse en cuenta.

Signo

Territorio

Concepto

Asunto

PICASSO

UE

El signo - denominativo
PICASSO

una idea clara vy

representa

especifica para el
publico destinatario. El
Pablo

goza de tal notoriedad

pintor Picasso
que no resulta plausible
considerar, a falta de

pruebas especificas que

22/06/2004, T-185/02,
EU:T:2004:189;
desestimado
12/01/2006, C-361/04 P,

indiquen lo contrario, EU-C:2006:25
que el signo PICASSO

como marca para

vehiculos de  motor

sustituiria el nombre del

pintor en la percepcién

del consumidor medio

(punto 57).
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Signo Territorio Concepto Asunto

La fama de Lionel

Andrés Messi Cuccittini
17/09/2020, C-449/18 P

& C-474/18 P, MESSI
(fig.) / MASSI et al.,
EU:C:2020:722

es un factor pertinente
MESSI UE que debe tenerse

en cuenta en la
comparacion conceptual
(apartados 47-48).

Sin embargo, el hecho de que los signos en cuestion se perciban, por ejemplo, como
meros «nombres», «nombres de pila masculinos o femeninos» o «apellidos italianos»,
no confiere ningun concepto relevante a los signos a efectos de la comparacion
conceptual. Asi pues, el hecho de que tanto «Thomas» como «Michael» sean
«nombres masculinos» no aporta ningun concepto relevante a efectos comparativos.

Signos Territorio Concepto Asunto

El  hecho de que
el publico destinatario
pueda  advertir  que
las marcas tienen
ANTONIO RUBINI / ) 11/07/2018, T-707/16,
i UE en comun apellidos
RUTINI (fig.) A ) EU:T:2018:424
italianos no tiene
relevancia a efectos de
comparaciéon conceptual

(apartado 64).

3.4.3.5 El contenido semantico de marcas figurativas, de forma y de color

Los conceptos de las marcas formadas por elementos figurativos o que los contengan,
y las marcas consistentes en formas (marcas tridimensionales), seran los que
representen dichos elementos figurativos o formas, como en los ejemplos que figuran
a continuacion:
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Signo

Territorio

Concepto

Asunto

BX, DE, ES, FR, IT, AT,
PT

La representacion de
un tazén rojo sobre un

lecho de granos de café.

25/03/2010, T-5/08 vy
T-7/08, EU:T:2010:123

DE

Una parte del publico

destinatario puede
reconocer a un pavo

real.

21/04/2010,
EU:T:2010:152

T-361/08,

BX

La marca impugnada
se describira como un
hombre de negocios

jugando al futbol.

02/12/2009,
R'403/2009-2

Por consiguiente, cuando una marca contenga tanto palabras como imagenes,
deberan examinarse todos los conceptos.

o
» DENOMINACION ORIGEN

B

ONSEJO
N
CALIFICAD,
[ vavevey

Signo Territorio Concepto Asunto
El publico destinatario
e puede asociar la palabra
E@Eﬂ_"ﬁﬂﬂ‘ «gliv de la marca
- 'Ff"“ w'h"::. EN anterior con la palabra 15/04/2010,  T-488/07,
L:\*\] inglesa «ugly. EU:T:2010:145
— Un perro bulldog con un
citrico frente a él.
El  término  «Rioja»
de la marca anterior,
que se refuerza
... N conceptualmente  con | 09/06/2010,  T-138/09,
‘ REGULAWEE la representacion de | EU:T:2010:226;
UE un racimo de uvas Y |desestimado

una hoja de vid, hace
referencia directamente
a productos de la vid
y, mas concretamente, a

vinos de la Rioja.

24/03/2011, C-388/10 P,
EU:C:2011:185
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Signo Territorio Concepto

Asunto

La marca describe un

tipo de pez (un tiburdn).

La mayoria de los
hablantes de la
lengua de referencia
entenderan que el
término  «SPAIN» que
aparece en la marca
impugnada se refiere a
Espafia.

&M N e, BL, BX, CY, DE, ES, FR, | La palabra «Tiburon»
%b HU, RO, SK, IT esta clara en
espafol, pero -no sera
comprendida < asi  por

el resto del publico

destinatario.

El término «SHARK»,
probablemente sera
comprendido por los
consumidores de habla
inglesa de los territorios

de referencia.

29/09/2008, B 1 220 724

Por ultimo, el contenido semantico (concepto) de las marcas de
color que reproducen.

3.4.3.6 El contenido semantico de numeros y letras

color per se es la del

El concepto de una palabra que representa un numero es la cifra que identifica, como

en el ejemplo que figura a continuacion:

Signo Territorio Significado Asunto n.°
La palabra cero evoca el | 16/09/2009,  T-400/06,
ZeToO DE . ,
. numero cardinal 0. zerorh+, EU:T:2009:331
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Signo Territorio Significado Asunto n.°

Los signos
son conceptualmente
similares en la
medida en que ambos
] comparten la idea de
TV2000 (fig.) / TV1000 19/10/2012,
LT «television» combinada
etal. R 2407/2011-2
con un numero redondo
de cuatro digitos, que
ademas se relacionan
entre si por tratarse de

millares (apartado 47).

La Sala de Recursos
dictamind que «7» | 14/02/2012,
tenia un significado | R 782/2011-2
(apartado 25).

7 (fig.) / 7 (fig.) UE

El concepto de una cifra es el numero que identifica, a menos que sugiera otro
concepto, como un afio determinado.

Los signos formados por una sola letra suelen expresarse de forma estilizada o incluso
muy estilizada. Por lo tanto, como primer paso, debe apreciarse si, al menos una parte
no desdefiable del publico relevante (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 69) llegara a reconocer que los signos estan compuestos por una
sola letra (20/09/2019, T-67/19, Dokkio / <lO (fig.), EU:T:2019:648, § 30).

La Sala de Recurso Ampliada aclaré que los signos formados por una sola letra
tienen la capacidad de evocar y representar una idea concreta, en concreto, la de
una letra especifica. Se basa en el mismo proceso de evocacién que los signos que
representan cualquier otra idea, como el concepto de una determinada fruta o de un
arbol. Por lo tanto, en principio, los signos percibidos como una letra del alfabeto solo
son capaces de transmitir el «concepto genérico» de la letra especifica (26/03/2021,
R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). El mero hecho de que exista
un término genérico que incluya los términos utilizados para describir el contenido
semantico de los signos en cuestion no es un factor relevante en el contexto de la
comparacion conceptual (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al.,
EU:T:2019:45, § 69).

Si los signos coinciden unicamente en el «concepto genérico» de la letra
especifica del alfabeto y no hay otros conceptos (pertinentes) que deban tenerse
en cuenta, el mero hecho de que la misma letra pueda servir para describir los signos
comparados no es, por si mismo, suficiente para establecer una identidad conceptual
o incluso una similitud entre dichos signos (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) /
Device (fig.), § 79, 85). En tal caso, el aspecto conceptual no influira en la similitud de
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los signos. De ello se deduce légicamente que cuando los signos estén formados por
letras distintas y unicas, ello por si solo no afectara a la similitud de los signos.

No obstante, si puede establecerse que el publico destinatario percibiria una
determinada letra, representada en un signo, como evocadora o representativa de
un significado especifico en relaciéon con los productos y servicios mas alla de la
representacion de dicha letra (p. €j., las letras «S», «M» o «L» que indican el tamafno
de las prendas de vestir), dicho concepto debera tenerse en cuenta en la comparacion
conceptual entre los signos (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.),
§ 80, 85).

Los elementos graficos de los signos figurativos pueden repercutir en los conceptos
que transmite cada signo. Dependiendo de los conceptos que dichos elementos
graficos puedan evocar, dicho efecto puede ser significativo e incluso decisivo para la
comparacion conceptual (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 82)
y puede dar lugar a similitud conceptual, identidad o, incluso, diferencia conceptual. De
ello se desprende que cuando la representacion grafica de la unica letra transmite un
concepto, este debe tenerse en cuenta en la comparacion conceptual. Sin embargo,
una estilizacion similar de la misma letra no afecta a la evaluacion conceptual a menos
que la estilizacion particular transmita un concepto.

3.4.3.7 El contenido semantico de nombres geograficos

Los nombres de ciudades, pueblos, regiones y otras zonas geograficas evocan un
concepto que podria ser importante para la comparacion conceptual si existiese la
probabilidad de que el publico destinatario los reconociese como tales. Normalmente,
el publico europeo en general conoce los nombres de capitales y ciudades
importantes, asi como de los destinos de vacaciones o viajes. Si la percepciéon del
publico en un Estado miembro determinado es pertinente, puede suponerse que
también se conocen los nombres de las pequefias ciudades y pueblos.

La falta de pruebas o indicios de que el publico destinatario reconoce el nombre
geografico no influye en la comparacién conceptual. Véase el ejemplo siguiente:
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Signo Territorio Concepto Asunto n.°

El resultado de |la
comparacion conceptual
es neutro. No es posible

inferir de las alegaciones

chanesem . del te d
[ u_g_.r” el recurrente de que
WM el nombre «Chtoura»
N
designa una zona | 08/05/2010
frente a DE

agricola del Libano|R 1213/2008-4

. conocida por sus
% productos agricolas
que también vaya a
ser conocida por el

publico especializado de

Alemania.

3.4.3.8 El contenido semantico de onomatopeyas y sonidos

El analisis de la idea representada por onomatopeyas sigue las normas generales
de la comparacion conceptual, es decir que su concepto sera el representado por
la onomatopeya de que se trate, a condicion de que pueda demostrarse que el
publico destinatario la reconocera como tal. Por ejemplo, « WOOF WOOF» representa
el ladrido de un perro para las personas de habla inglesa y «MUUU» representa el
mugido de una vaca para los hispanoparlantes.

Signo Territorio Concepto Asunto n.°

Desde un punto de vista
conceptual, la marca
impugnada «CLICK»
es una onomatopeya
inglesa que expresa
un sonido breve vy |28/01/2008,

agudo. Esta palabra|R 1394/2006-2

se entendera facilmente

CLICK DE

en Alemania, ya que
en aleman existe un
equivalente parecido,
«Klick» (apartado 45).

En algunos casos, el contexto en que se usa la onomatopeya puede ser decisivo
para determinar si el publico destinatario reconocera su significado. Por ejemplo, en el
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caso siguiente, la Sala considerd que el publico destinatario no interpretaria el signo
«PSS» como una onomatopeya en el contexto de los servicios de tecnologias de la
informacion:

Signo Territorio Concepto Asunto n.°

La alegacion del
solicitante, segun
la  cual la marca
anterior también podria
pronunciarse como una
onomatopeya [para
hacer que otra persona
guarde silencio], carece

de fundamento en
15/09/2008,

R 1433/2007-2

PSS ES vista de los servicios
de tecnologia de la
informacion incluidos
en la marca y del
publico destinatario,
que esta acostumbrado,
como sefala el propio
solicitante, a los
acrénimos en  este
ambito (apartado 42).

El elemento sonoro de una marca sonora o multimedia puede transmitir un concepto.
Este es el caso, en particular, de sonidos reales, como el sonido de un perro ladrando,
un trueno, cubos de hielo tintinando.

Signo Territorio Concepto Asunto n.°

La marca transmite el Ejemplo inventado

UE concepto de un mugido

de vaca. (CP11)

Enlace

Es poco probable que una marca sonora que simplemente contiene una melodia tenga
un concepto.
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344 Comparaciéon conceptual

En esencia, al hacer una comparacion conceptual, hay que determinar en primer lugar
si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios que se describen en
el punto anterior.

e Si ambos signos tienen un concepto, la comparacién conceptual puede dar lugar a
tres resultados posibles:
o Si los signos, cada uno en su conjunto, se refieren a un mismo concepto, son
conceptualmente idénticos.
o Silos signos se refieren a conceptos similares, son conceptualmente similares.
o Si ambos signos tienen un significado y cada uno de ellos se refiere a conceptos
diferentes, seran no similares o diferentes desde el punto de vista conceptual.

® Si solo uno de los signos evoca un concepto, los signos no son similares o son
diferentes conceptualmente.

Sobre este particular, la Oficina sigue la sentencia de 12/01/2006, C-361/04 P,
Picaro, EU:C:2006:25. Aunque existe algo de jurisprudencia, como la sentencia de
22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, que llego a la conclusion de
que «no es posible efectuar una comparacion conceptual», aun cuando solo uno de
los signos evoque un concepto, estos casos no pueden considerarse la tendencia
predominante.

e Si ningun signo tiene un concepto, no es posible una comparacién conceptual
(13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). El aspecto
conceptual no influye en la estimacion de la similitud de los signos.

Tal como explica el punto 3.4.5.2, el hecho de que los signos tengan en comun
un elemento descriptivo o, de otro modo, carente de caracter distintivo no es
suficiente para negar toda similitud conceptual entre ellos. Este hecho no altera el
contenido conceptual de los signos (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE
et al.,, EU:T:2015:979, § 93 y la jurisprudencia citada; 15/10/2018, T-164/17, WILD
PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Sin embargo, en funcién de
las circunstancias del asunto en particular, por ejemplo, cuando el unico elemento
en comun carente de caracter distintivo se acompana de un elemento distintivo
significativo, excepcionalmente, las marcas podran considerarse no similares desde
el punto de vista conceptual.

Los signos no pueden considerarse conceptualmente similares solo porque exista un
término genérico que abarque ambos o bien cuando los dos signos formen parte de
la misma categoria general de signos. Si los significados semanticos son demasiado
diferentes, los signos pueden compartir un concepto general, pero tan amplio que la
relacion conceptual no resulte relevante, por ejemplo como en los siguientes casos:

® El mero hecho de que dos palabras o simbolos puedan agruparse en un término
genérico comun no significa que sean, de ninguna manera, conceptualmente
similares. Por ejemplo, el Tribunal General sostuvo que, aunque una manzana
y una pera tienen caracteristicas en comun, al ser ambas frutas que estan
estrechamente vinculadas en un sentido biolégico y poseen un tamafo, un color
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y una textura similares, esas caracteristicas comunes tienen una influencia muy
limitada en la impresién global. El Tribunal consideré que el publico destinatario
percibe dichas caracteristicas Unicamente después de un analisis detallado.
Asimismo, las manzanas y las peras no son las uUnicas frutas que pueden ser
rojas, amarillas o verdes, y lo mismo se aplica al tamano y la textura comparables.
Por consiguiente, el Tribunal consideré que estos elementos son insuficientes para
contrarrestar las claras diferencias conceptuales entre las marcas, lo que las hace
diferentes conceptualmente (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.)
etal., EU:T:2019:45, § 77-79).

Lo mismo ocurre cuando los signos pertenecen a la misma categoria general
o tipo de marca: el hecho de que «TDL» y «LNF» sean abreviaturas de tres
letras carece de relevancia conceptual y, por tanto, no es posible su comparacion
conceptual.

Otro ejemplo de signos «que pertenecen a la misma categoria» concierne a
nombres y apellidos que tengan un contenido semantico similar (véase el
punto 3.4.3.4). Si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean
nombres carece de relevancia conceptual (ya que se encuentran en niveles
completamente diferentes).

En particular, las marcas seran conceptualmente idénticas o similares en los siguientes

Casos:

3.4.41

Ambas marcas comparten una palabra y/o expresién

Cuando las dos marcas comparten la misma palabra o expresion, las marcas seran
conceptualmente similares, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior

Signo impugnado

N.° de oposicién

& sgf Hoteles

———
™

cunn

17/06/2009, B 1 209 618

(ES)

planetas del sistema solar»).

Similares: Las marcas comparten el concepto de SOL («la estrella que es fuente de luz y calor para los

Signo anterior Signo impugnado Asunto
12/11/2008, T-281/07,
EU:T:2008:489;

BLUE ECOBLUE desestimado 22/01/2010,

C-23/09 P, EU:C:2010:35

(UE)

Las marcas en conflicto son similares conceptualmente porque ambas

se refieren al color azul.

Signo anterior

Signo impugnado

N.° de oposicién
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Signo anterior Signo impugnado N.° de oposicién

B 1081167

TMUSIC emusic

(UE)

Estas marcas son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de MUSICA («el
arte de distribuir sonidos en el tiempo para producir una composicion continua, unificada y evocativa a

través de melodia, armonia, ritmo y timbre»).

Signo anterior Signo impugnado N.° de oposicion

29/09/2008, B 1 220 724

s ' (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR,
HU, RO, SK e IT)

Las marcas precedentes son similares conceptualmente porque ambos signos presentan una imagen
del mismo pez (un tiburdén) y una referencia a la palabra «SHARK» (tiburdn = «cualquiera de
las numerosas especies de peces carnivoros de la clase Chondrichthyes [clasificacion inferior

Elasmobranchii]... »).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

04/11/2003,T 85/02,
EL CASTILLO CASTILLO EU:T:2003:288

(ES)

El Tribunal dictaminé que los signos eran casi idénticos conceptualmente.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
29/02/2012,
Servus et al. SERVO SUO T-525/10, EU:T:2012:96

(UE, IT en particular)

Los signos son conceptualmente similares desde la perspectiva del consumidor italiano medio en la
medida en que ambos hacen referencia a «sirvientex». El Tribunal confirmé la resoluciéon de la Sala de
Recursos que establecia que el publico italiano probablemente percibiria el significado de la palabra
latina «SERVUS», debido a su proximidad con la palabra italiana «<SERVO».

Como ya se ha indicado, las palabras mal escritas también pueden representar una
ideay, en tales casos, pueden compararse, como en los siguientes ejemplos:
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Marca anterior Signo impugnado Asunto

14/09/2011,

Ff ﬁ//.,/ff T-485/07, EU:T:2011:467

Para el publico destinatario espafiol ambos signos invocan el concepto de una aceituna. No existen

pruebas que indiquen que el consumidor esparfiol medio entendera la palabra inglesa «live».

Signo anterior Signo impugnado N.° de oposicién
14/07/2009
@
J@ B 1142 688
(UE)

Ambas marcas se refieren a la palabra «yogur» y, por consiguiente, comparten el concepto de «un

producto lacteo elaborado mediante fermentacion bacteriana de la leche».

Signo anterior Signo impugnado N.° de oposicién

28/10/2008,
C@risma B 1012 857
(ES)
LA

Las marcas anteriores son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de
«carisma» («la capacidad para desarrollar impulsar o inspirar en otras personas un compromiso

ideoldgico respecto a un punto de vista determinado»).

3.44.2 Dos palabras o términos con el mismo significado, pero en lenguas
distintas

Es posible que el publico destinatario asigne una similitud conceptual o incluso una
identidad en casos de marcas con elementos en lenguas diferentes, siempre que el
significado de los términos en dichas lenguas sea conocido por el publico.

En el siguiente ejemplo se determind que las marcas eran conceptualmente idénticas,
porque una parte sustancial del publico portugués comprende los términos que
constituyen las marcas en cuestion, teniendo en cuenta i) la notable cercania entre
el término inglés «vitamin» y su equivalente portugués «vitamina»; ii) que «water» es
un término inglés basico, que probablemente entiende esa parte del publico portugués
que posee un conocimiento suficiente de la lengua inglesa y; iii) que «aqua» es una
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expresion generalizada en latin que se parece al término equivalente en portugués
«agua» (apartados 56-60).

Signo anterior Signo impugnado Asunto
VITAMINWATER bq 28/11/2013, T-410/12,
(territorio de referencia, Portugal) . . EU:T:2013:615

vitaminaqgua

Como lo que importa es la interpretacion efectiva del publico destinatario, el simple
hecho de que un término constituya objetivamente el equivalente en una lengua
extranjera del otro puede no ser relevante en absoluto en la comparacion conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

26/09/2012, T-265/09,
EU:T:2012:472

T3 LE LANCIER

EL LANCERD

El territorio de referencia es Espafa. «El lancero» (en espafiol) significa «le lancier» en francés.
Desde una perspectiva conceptual, el Tribunal General concluyd que el espafiol medio solo tenia un

conocimiento limitado del francés y que la expresion «le lancier» no pertenecia al vocabulario basico de

esa lengua. Los signos no son similares conceptualmente.

3443 Dos palabras que se refieren a la misma idea representada o variaciones
de ella

Existe identidad conceptual cuando se trata de sinébnimos, es decir, cuando existen
dos palabras con el mismo significado semantico (ejemplos inventados en los que el
inglés es la lengua de referencia: bagaje/equipaje, bicicleta/bici, caballo/corcel).

Se determind la existencia de similitud conceptual en los casos siguientes:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

SECRET PLEASURES PRIVATE PLEASURES R 0616/1999-1
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

ORPHAN | EUROPE ORPHAN INTERNATIONAL R 1142/2009-2

3444 Dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o
uno similar

Cuando dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o uno
similar, los signos seran conceptualmente idénticos o similares.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

07/02/2012, T-424/10,
EU:T:2012:58, § 52

(similitud)

12/04/2012, R 0703/2011-2

(identidad)

17/06/2011, R 1107/2010-2

(identidad)

3445 Cuando existe una palabra frente a una marca figurativa, de forma o de
color que representa el concepto que encierra la palabra

También existe identidad conceptual entre una palabra y una imagen que muestra
lo que representa la palabra (ejemplos ficticios: la marca denominativa «TIGER»
comparada con una marca figurativa que representa un tigre, o la marca denominativa
«naranja» y una marca de color per se de dicho color).
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3.4.4.6 Cuando ambas marcas tienen elementos figurativos con el mismo
concepto o uno analogo, una o ambas acomparnadas de elementos
verbales

Si cada uno de los signos tiene un elemento figurativo no insignificante con un
concepto identificable por si mismo, y estos conceptos son iguales (idénticos) o
analogos (similares), los signos en su conjunto son conceptualmente similares. El
grado de similitud depende de varios factores, como el hecho de si los conceptos
son idénticos o similares, si los elementos verbales refuerzan el concepto de los
elementos figurativos o mas bien introducen conceptos distintos, si los elementos
verbales aparecen en ambos signos o solo en uno, y el caracter distintivo del concepto
comun.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

3 % 16/10/2018, T-548/17,
klthq ANO I EU:T:2018:686

Productos y servicios: clases 14, 18, 25

Territorio: UE

Apreciacién: a pesar de que los elementos verbales no tienen significado, ambas marcas utilizan la
representacién de un mono, lo que genera una similitud conceptual en cuanto a los signos tomados en

su conjunto (apartados 46 a 49).

Signo anterior Signo impugnado Asunto
.‘O‘- .... 27/02/2002, R 68/2001-4 y
W R 285/2001-4
LA MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE:

Productos y servicios: clases 18, 24, 25, 28
Territorio: Benelux, Alemania, Espaia, Francia, Italia, Austria

Apreciacion: las palabras «La Maison de la Fausse Fourrure» no son suficientes para reducir la
impresion de similitud entre las marcas en conflicto. Ademas de su posible caracter descriptivo, la
frase ocupa una posicion secundaria en relacién con la imagen de la huella (se encuentra debajo de la
imagen), posee un tamafio relativamente reducido (cuatro veces mas pequefia) y tiene un estilo de letra
convencional (apartado 22).

Signos con elementos figurativos que corresponden al significado de los elementos
verbales

El concepto intrinseco al elemento figurativo puede verse reforzado por la parte verbal
al definir un concepto particular y puede, incluso, ayudar a que se comprendan
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palabras que, en principio, podrian no ser muy ampliamente conocidas por los
consumidores. Esto refuerza la similitud conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

17/04/2008, T-389/03,
EU:T:2008:114

Selikan ©

Productos y servicios: clases 1, 2, 17
Territorio: UE

Apreciacion: en relacion con las marcas anteriores, cabe sefialar que los consumidores entenderan
el elemento denominativo «Pelikan» como una referencia directa al elemento figurativo. Cada uno de
esos dos elementos, que aparecen uno al lado del otro, se refuerzan mutuamente, de modo que
los consumidores entienden mejor uno gracias al otro. En su conjunto, ambos elementos recuerdan

claramente la idea de un pelicano. Los signos son conceptualmente idénticos (apartados 90 y 91).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

30/09/2015, T-364/13,
EU:T:2015:738

Productos y servicios: clases 18, 25
Territorio: UE

Apreciacion: el elemento verbal en la marca impugnada se entendera como una referencia directa al
elemento figurativo, al menos en los Estados miembros donde exista la palabra «kajman» o una version
linguistica similar. Dado que se percibe que las marcas en cuestion representan a un reptil del orden de
los cocodrilos, tienen contenido semantico analogo y son, por ello, conceptualmente similares al menos

en un grado medio (apartados 47, 48, 53).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1130

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/17%2F04%2F2008/17%2F04%2F2008/number/389%2F03
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/17%2F04%2F2008/17%2F04%2F2008/number/389%2F03
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/30%2F09%2F2015/30%2F09%2F2015/number/364%2F13
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/30%2F09%2F2015/30%2F09%2F2015/number/364%2F13

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

20/10/2011, T-238/10,
EU:T:2011:613

HORSE | oG4

Productos y servicios: clase 18

Territorio: Portugal

Apreciacién: aun asumiendo que algunos consumidores podrian dudar, por un momento, si el
elemento figurativo representa a un caballo en la marca impugnada, el elemento denominativo «horse»
zanja cualquier posible confusién, y se entendera como tal por la mayoria del publico portugués.
Los elementos denominativo y figurativo se refuerzan mutuamente, y, como resultado de ello, los
consumidores podran comprender mas facilmente el uno gracias al otro. Dado que ambas marcas

evocan el mismo concepto, un caballo, son conceptualmente idénticas (apartados 30, 39).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

Y ? Y ‘ 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 y

vimpo fl yENapo T-103/03, EU:T:2006:397

|

Productos y servicios: clases 32, 33
Territorio: Espana

Apreciacién: el publico espafol no percibira el término «venado» de forma auténoma, sino como una
referencia directa al elemento figurativo de las marcas impugnadas. Las marcas son conceptualmente

similares (apartado 100).

3.4.4.7 Cuando los signos tienen en comun una palabra significativa que es
distintiva, y uno de ellos contiene un término adicional o elemento figurativo
sin significado alguno

Cuando los signos tienen en comun un término significativo que es distintivo, y uno
o ambos contiene un elemento verbal adicional sin significado alguno (un término de
fantasia 0 que no se comprendera en el ambito linguistico relevante), los signos se
consideran conceptualmente muy similares, y no idénticos. En este caso, incluso si
no se comprende, el publico destinatario notara la presencia de un término adicional
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que impide que los signos se perciban totalmente idénticos desde el punto de vista

conceptual.

Signo anterior

Signo impugnado

Asunto

VIKING

VIKING PRUX

Ejemplo inventado

VIKING DREMBL

VIKING PRUX

Ejemplo inventado

El territorio de destino es la Unién Europea. Los productos en cuestion son cosméticos de la clase 3. El
término «VIKING» se entiende en toda la Unién Europea y es distintivo para los productos en cuestion.
Los términos «PRUX» y «DREMBL» carecen de significado. Los signos son conceptualmente muy

similares.

Sin embargo, cuando el término que los signos tienen en comuln vaya acompafiado
de elementos figurativos adicionales que carezcan de un concepto particular (como
un fondo, colores o un tipo de letra particular), los signos se consideraran
conceptualmente idénticos. En este caso, los elementos figurativos adicionales no
tendran incidencia en la percepcion conceptual de los signos.

Signo anterior

mmn?

El territorio de destino es la Unién Europea. Los productos en cuestién son cosmeéticos de la clase 3.

Signo impugnado Asunto

VIKING

Ejemplo inventado

El término «VIKING» se comprende en toda la Unién Europea y es distintivo para los productos en
cuestion. Los elementos figurativos adicionales no introducen ningun concepto capaz de modificar la

percepcion conceptual de los signos. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

3.44.8 Cuando los signos comparten un nombre de persona

En la medida en que los signos tienen elementos en comun que se perciben
como nombres de personas (véase el punto 3.4.3.4), es posible compararlos
conceptualmente.

La premisa basica que debe seguirse es que generalmente se da menos peso
al solapamiento en un nombre que al solapamiento en un apellido. Sin embargo,
cabe destacar de entrada que la existencia o no de un riesgo de confusién es una
cuestion que debe abordarse en la apreciacion global. De hecho, aqui es donde deben
evaluarse las cualidades intrinsecas de las denominaciones y sus particularidades,
tales como lo raras o comunes que son (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 7, Apreciacion global,

punto 7.2.1)
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A continuacion se presentan algunos de los escenarios mas habituales para la
comparacion conceptual de signos que contienen nombres de personas.

i) Nombre frente a nombre y apellido — coincidencia en nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en un apellido, presente
unicamente en uno de ellos, conceptualmente no son similares. Esto se debe al
hecho de que la combinaciéon de un nombre y un apellido identifica a una persona en
particular, lo que no es el caso cuando solo se da un nombre, ya que solo se refiere a
alguien con este nombre, pero a nadie especifico.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

18/09/2017, T-86/16, ANA DE
ALTUN (fig:) / ANNA (fig.) et al.,
EU:T:2017:627

ANNA

Productos y servicios: clase 33
Territorio: Espaia

Apreciacién: aunque ambas marcas se refieren al nombre de una mujer, la marca impugnada identifica
a una mujer concreta con el apellido «De Altun» o como un lugar, mientras que la marca anterior
solo evoca un nombre pero no identifica a una persona especifica. Los signos son conceptualmente

diferentes (apartado 55).

ii) Nombre y apellido frente a nombre y apellido — coincidencia en el nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en los apellidos en cada
uno de ellos, conceptualmente no son similares. Mientras que los signos pueden
coincidir en un nombre, los distintos apellidos indican que los hombres pertenecen a
diferentes personas especificas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

20/07/2016, R 115/2016-2,
ANNA DE CODORNIU ANNA FENNINGER ANNA FENNINGER / ANNA DE
CODORNIU et al.
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Productos y servicios: clases 32 y 34
Territorio: la UE y Espafia

Apreciacion: la marca impugnada se refiere a una persona especifica denominada «Anna», que
pertenece a la familia «<FENNINGER». Tanto el publico espafiol como la parte del publico que no
habla espaiiol percibirian la marca anterior como el nombre «Anna» seguido de un apellido compuesto.
En la medida en que contienen apellidos diferentes, los signos presentan diferencias conceptuales
dado que se refieren a dos personas especificas diferentes con un resultado de diferencia conceptual
(apartados 55, 58 y 59).

iii) Coincidencia en el apellido

Sin embargo, en los supuestos en que los signos comparten el mismo apellido
pero uno de los signos contiene un nombre adicional o ambos contienen nombres
diferentes, el hecho de que los signos coincidan en un apellido es relevante para
encontrar similitud conceptual ya que es indicativo de formar parte de la misma
familia.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

28/06/2012, T-133/09, B. Antonio
Basile 1952, EU:T:2012:327

BASILE - recurso desestimado,
1mB © 06/06/2013, Cc-381/12 P,

B. Antonio Basile 1952,
EU:C:2013:371

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Italia

Apreciacién: los signos son similares conceptualmente, pues comparten el mismo apellido (apartado 60).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

08/11/2017, T-271/16, Thomas

TH UMAS @ Marshall Garments of Legends
PFRoHALL MARSHALL (fig.) / MARSHALL et al.,

GARMENTS OF LEGENDS EU:T:2017:787
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Productos y servicios: clase 9
Territorio: EU

Apreciacién: el publico destinatario entendera que los signos compuestos por un elemento idéntico
percibido como un apellido designan los nombres de personas que tienen el mismo apellido. Dado que
la palabra «marshall» puede ser percibida por el publico destinatario como un apellido, la adicion de
la palabra «thomas», que seria el nombre de un miembro de esa familia, no hace que los signos en

cuestion sean conceptualmente diferentes (apartado 78).

iv) Nombre frente a nombre

Los signos son conceptualmente idénticos si se entienden como variaciones del
mismo nombre utilizado en el mismo pais y conceptualmente similares si se
entiende uno como equivalente extranjero del otro nombre.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

24/03/2010, = T-130/09, Eliza,
Za EU:T:2010:120

ELISE

m -

Productos y servicios: clases 9, 37 y 42
Territorio: EU

Apreciacioén: en los Estados miembros en los que los signos se consideran diminutivos del nombre
femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria), los signos son conceptualmente idénticos. En
otros lugares, cuando se consideran nombres femeninos muy similares derivados de la misma raiz, los

signos son conceptualmente muy similares (apartados 36 y 40).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

José Pepe Ejemplo inventado

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Espana

Apreciacién: el publico espafiol destinatario entendera el signo impugnado «Pepe» como un diminutivo
del nombre espariol «José». Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
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Miguel Michael Ejemplo inventado

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Espaia

Apreciacioén: el publico espafiol destinatario entendera el signo impugnado «Michael» como un

equivalente extranjero del nombre espafiol «Miguel». Los signos son conceptualmente similares.

v) Apellido frente a apellido

Los signos son conceptualmente idénticos si se entienden como variaciones del
mismo apellido en uso en el mismo pais y conceptualmente similares si se entiende
uno como equivalente extranjero del otro apellido.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Schmidt Schmid Ejemplo inventado

Productos y servicios: clase 25
Territorio: DE

Apreciacion: el publico aleman destinatario entendera los signos como variaciones del mismo apellido en

uso en el mismo pais. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Schmidt Smith Ejemplo inventado

Productos y servicios: clase 25
Territorio: DE

Apreciacion: el publico aleman destinatario entendera el signo impugnado «Smith» como un equivalente

extranjero del apellido aleman «Schmidt». Los signos son conceptualmente similares.

vi) Apellido frente a nombre de una personalidad conocida: coincidencia en el apellido

Si uno de los signos contiene el nombre de una personalidad notoriamente conocida,
el publico destinatario puede asociar un apellido coincidente con esa persona famosa
0, al menos, percibirlo como referido a la familia de esa persona famosa dando lugar a
una similitud conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
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08/11/2017, T-271/16, Thomas

5 ¥ Marshall Garments of legends
ALL (fig.) / MARSHALL et al,
EU:T:2017:787

MARSHALL M A

Productos y servicios: clase 9
Territorio: EU

Apreciacion: incluso si el signo impugnado se percibiera como el nombre de una persona bien conocida
(un politico, un vicepresidente de los Estados Unidos), no puede excluirse que la parte pertinente
del publico perciba que la marca anterior consistente en el apellido «Marshall» se refiere a la misma
persona bien conocida, o al menos a su familia, lo que daria lugar a una similitud conceptual
(apartado 79).

vii) Apellido frente a apellido similar de una personalidad conocida - sin solapamiento

Cuando uno de los signos se reconoce como el apellido de una personalidad
conocida, a falta de coincidencia en dicho apellido, los signos son conceptualmente
diferentes.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

22/06/2004, T-185/02, Picaro,

EU:T:2004:189; recurso

PICASSO PICARO desestimado 12/01/2006,
C-361/04 P, Picaro,
EU:C:2006:25

Productos y servicios: clase 12
Territorio: EU

Apreciacion: desde el punto de vista conceptual, la marca anterior «<PICASSO» es particularmente
conocida por el publico destinatario como el nombre del famoso pintor Pablo Picasso. El signo
impugnado «PICARO» puede ser entendido por personas de habla espafiola como referido, entre otros,
a un personaje de la literatura espafiola, mientras que no tiene contenido semantico para la (mayoria)
del publico destinatario que no habla espafiol. Los signos no son similares desde el punto de vista
conceptual. El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y especifica para el publico
destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta
de pruebas especificas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehiculos de

motor sustituiria el nombre del pintor en la percepcién del consumidor medio. (puntos 55, 57).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
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26/04/2018, T-554/14, MESSI
(fig.) / MASSI et al,,
EU:T:2018:230; recurso
MASSI MESSI desestimado, 17/09/2020,
C-449/18 P & (C-474/18 P,
MESSI (fig.) / MASSI et al.,
EU:C:2020:722

Productos y servicios: clases 9, 25y 28
Territorio: EU

Apreciacion: la fama de Lionel Andrés Messi Cuccittini introduce una diferencia conceptual relevante

entre los signos. El publico percibira los signos como conceptualmente distintos (apartados 61 a 63).

3449 Marcas sonoras

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_ cp11_es.pdfEn la «Comunicacién
comun sobre nuevos tipos de’ marcas: examen de los requisitos
formales y motivos de denegacion» (PC11) se han acordado los siguientes principios.

Puede realizarse una comparacion conceptual entre dos marcas sonoras y entre
marcas sonoras y otros tipos de marcas en las que pueda identificarse un concepto.

Si una marca contiene un sonido real, su significado tendra que tenerse en cuenta a la
hora de determinar el concepto de la marca sonora.

. . Signo impugnado  (marca
Signo anterior (marca sonora) Asunto n.°
sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: ambas marcas consisten exclusivamente en la reproducciéon del mugido de una vaca.

Aunque el sonido es diferente, el concepto es idéntico.

Teniendo en cuenta el principio antes mencionado de que una marca sonora puede
compararse conceptualmente con otro tipo de marca cuando puede identificarse un
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concepto, en el ejemplo que figura a continuacion los signos coinciden en el concepto
de «bananasy.

. Signo  impugnado  (marca
Signo anterior (marca sonora) . . Asunto n.°
figurativa)

Ejemplo inventado
(CP11)

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacién: la marca anterior consiste en la pronunciacion del elemento verbal «bananas», mientras
que la marca impugnada consiste en una imagen de bananas. Por consiguiente, las marcas son

conceptualmente idénticas.

Si una marca sonora contiene elementos verbales, debera tenerse en cuenta su
significado a la hora de determinar el concepto de la marca. En el ejemplo siguiente,
se realizara una comparacion conceptual entre los conceptos (distintivos) de «banana»
y «patata».

Signo anterior (marca sonora) Signo impugnado (marca Asunto n.°

sonora)

Ejemplo inventado

(CP11)

Enlace Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: UE

Apreciacion: los elementos verbales de las marcas tienen diferentes significados, en concreto, «banana»

y «patata». Por lo tanto, las marcas son distintas desde el punto de vista conceptual.

3.4.4.10 Marcas de movimiento

En la «Comunicacion comun sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos
formales y motivos de denegacion» (PC11) se han acordado los siguientes principios.
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Si una marca de movimiento contiene elementos verbales o figurativos que tienen
un concepto, la comparacion conceptual debe hacerse teniendo en cuenta dichos
conceptos de la forma habitual.

Es poco probable que el movimiento o la transformacion de los elementos de
una marca de movimiento representen un concepto por si solos. De lo anterior se
desprende que si los elementos que componen la marca de movimiento carecen de
concepto, no es probable que el movimiento o la transformacion de los elementos por
si mismos transmitan un concepto para dicha marca.

Signo anterior (marca | Signo impugnado (marca de
. o Asunto n.°
denominativa) movimiento)
Ejemplo inventado
BANANA bai12y 2
(CP11)
Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: EU

Apreciacion: La marca anterior consiste en el elemento verbal «Banana». La marca de movimiento
impugnada esta compuesta por el elemento verbal «banana» en movimiento. El concepto de ambas

marcas es una «bananay. Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.

Sin embargo, el movimiento podria reforzar, anadir o, en algunos casos, modificar el
concepto del elemento en movimiento.

Signo anterior (marca | Signo impugnado (marca de

Asunto n.°
figurativa) movimiento)

=
Ejemplo inventado
N 2 (CP11)
Enlace
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Productos y servicios: clase 25
Territorio: EU

Apreciacién: la marca figurativa consiste en una imagen fija que representa a un jugador de baloncesto
lanzando un balén, mientras que la marca de movimiento consiste en el movimiento del mismo
jugador de baloncesto lanzando el balén. La combinacién del elemento con el movimiento refuerza
el concepto inicial de «jugador de baloncesto que lanza un balén». Por consiguiente, las marcas son

conceptualmente idénticas.

Signo anterior (signo | Signo impugnado (marca de
Asunto n.°
figurativo) movimiento)

Ejemplo inventado

¥
( ' (CP11)
# / ’

- Y

Enlace

Productos y servicios: clase 25
Territorio: EU

Apreciacion: el concepto de la marca figurativa es «elefante» o «dibujo animado de un elefante». La
combinacién de este dibujo animado con el movimiento de baile afiade un concepto al inicial: «dibujo

animado de un elefante que baila». Por tanto, las marcas son conceptualmente similares.

3.4.4.11 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicacién comun sobre nuevos
tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegacion
(PC11).

Las marcas multimedia se pueden comparar conceptualmente siempre que se exprese
un concepto. A la hora de evaluar la marca conceptualmente debe prestarse atencion
a la interaccién entre los elementos de sonido y visuales, ya que puede influir en
la impresién global o en el significado de la marca. Cuando se compara una marca
multimedia, en determinadas circunstancias el impacto de un elemento fonético puede
cambiar la percepcion conceptual del signo.

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1141

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2071.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf

Seccidén 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

Signo anterior (marca | Signo impugnado (marca
Asunto n.°
figurativa) multimedia)

21/09/2020, B 3 071 595

THUNDER  |erice
BALL

Productos y servicios: clases 9, 28, 41
Territorio: UK

Apreciacion: los signos se asociaran con el mismo concepto que transmiten los elementos distintivos
«THUNDER BALL», en concreto «un fendmeno eléctrico llamado bola de fuego o iluminacion del cielo».

Los signos son conceptualmente similares en un alto grado.

3.4.4.12 Letras unicas

Como se ha indicado en el punto 3.4.3.6, en el caso de las letras unicas, solo cuando
la propia letra tenga un significado en relaciéon con los productos y servicios en
cuestién o cuando su representacion grafica transmita un concepto especifico, dichos
conceptos son pertinentes a efectos de la comparacion conceptual.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

\m 14/03/2017, T-276/15,
EU:T:2017:163
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Productos y servicios: Clases 4, 11, 37, 39,40y 42
Territorio: EU

Apreciacion: la letra «e», asociada a los productos y servicios relevantes, informa al publico destinatario
de que dichos productos y servicios estan relacionados con la energia o la electricidad, dado que la
letra «e» se utiliza a menudo para abreviar los términos «energia» o «electricidad». Por tanto, los signos
son conceptualmente idénticos para el publico destinatario, que percibira las marcas en cuestion como

referidas a «energia» o «electricidad» (apartado 27).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

26/03/2021, R 551/2018-G

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Francia

Apreciacién: aunque ambos signos pudieran describirse utilizando términos genéricos como una «A»
o como una «letra A estilizada», el concepto evocado por los signos figurativos en cuestién no se
limitaria en modo alguno a los términos genéricos relativos a la letra «A». Por el contrario, debido a sus
elementos figurativos, el signo anterior se percibiria conceptualmente, en el mejor de los casos, como
«una letra A mayuscula en forma de tienda abierta». El signo solicitado seria visto, en el mejor de los
casos, como representativo de «la letra A mayuscula en forma de una casa de naipes». Por lo tanto, los

signos no son conceptualmente similares aunque se refieran a la misma letra (apartado 83).

3.4.5 Impacto del caracter distintivo y dominante de los componentes
sobre la similitud entre los signos

Al evaluar la similitud entre los signos, debe tenerse en cuenta (i) si el elemento que
tienen en comun resulta reconocible o pasa desapercibido en la impresion general
que producen ambas marcas (véase el punto 3.4.5.1 infra), (ii) el caracter distintivo y
dominante de los elementos comunes (véase el punto 3.4.5.2 infra) y (iii) el impacto de
los elementos restantes en la impresion general que transmite cada una de las marcas
(véase el punto 3.4.5.3 infra).
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3.4.51 Elemento comun identificable

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del publico destinatario, al
menos son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos relevantes (23/10/2002
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). Aunque
el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no analiza
sus diversos detalles, el hecho es que, cuando percibe una marca denominativa,
la descompondra en elementos que le sugieran un significado concreto o que se
parezcan a palabras que conozca (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
57). El elemento en comun puede identificarse claramente cuando aparece de manera
independiente en cada signo.

Signo anterior Signo impugnado Motivo Asunto

Primera palabra en|30/04/2014, T-170/12,
comun EU:T:2014:238

BEYOND VINTAGE BEYOND RETRO

La marca anterior es
idéntica a la segunda
SCHUHPARK JELLO SCHUHPARK palabra de la marca de
la Unién Europea objeto

08/03/2005, T-32/03,
EU:T:2005:82

de la solicitud

El elemento en comin también se puede identificar como parte de una Unica
palabra cuando una separacién visual permita percibirlo de forma independiente (p.
ej., mediante el uso de letras mindsculas y mayusculas, la estilizacion de letras o el
uso de un caracter especial como un simbolo, un numero, un guion u otro signo de
puntuacion).

Signo anterior Signo impugnado Motivo Asunto

La marca anterior
se compone de los
elementos «ip-law» vy
«mbp» separados por|16/09/2013, T-338/09,

ip_law@mbp MBP
el simbolo «@», por lo|EU:T:2013:447
que las marcas tienen
el elemento «mbp» en
comun (apartado 53).
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Signo anterior

Signo impugnado

Motivo

Asunto

MAXX

Nara

El uso de las
letras mayusculas
y minusculas y
de diferentes
tonalidades de color
permite identificar
inmediatamente por
separado los elementos
«Nara» y  «Maxx»,
sin perjuicio de que
ninguno de los dos
tiene ningun significado
para el publico bulgaro

destinatario.

22/09/2017, _ T-586/15,
EU:T:2017:643, § 37, 46

FuI

KFET

KRASNIK

«FLT»

desempefian una

Las letras
funcién - independiente
en la marca de la Union
Europea objeto de la
solicitud debido al color

rojo (apartado 48).

14/05/2013,
EU:T:2013:242

T-19/12,

TRONIC

El  elemento comun
«TRONIC»

visualmente en la

se separa
marca impugnada por
sus letras blancas

(apartado 38)

12/05/2016,
EU:T:2016:293

T-775/14,

Ademas, el elemento en comun también puede identificarse como parte de una
misma palabra cuando un significado conceptual claro permita percibirlo de forma
independiente (véase también el punto 3.4.3.2 supra).
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Signo anterior Signo impugnado Motivo Asunto

La parte «marine» de
la solicitud de marca
de la Unién Europea
se entendera como una |14/05/2014,  T-160/12,
referencia al mar y «blu» | EU:T:2014:252

como el nombre, mal

MARINE BLEU BLUMARINE

escrito, del color azul en

inglés.

El publico de
habla espafiola podra
identificar el elemento
«cor»  por  separado
de la marca . anterior|20/10/2011,  T-214/09,
porque el  elemento | EU:T:2011:612

CADENACOR COR

inicial «cadena» sugiere
un significado ' concreto
(apartado 47) — riesgo

de confusion.

El publico destinatario

dividira la marca de la 12/11/2008,  T-281/07.

EU:T:2008:489;

Unién Europea objeto de
la solicitud en el prefijo

BLUE ECOBLUE . confirmado 22/01/2010
de uso comun «eco»
C-23/09 P,

EU:C:2010:35

y la palabra «blue»
(apartado 30) — riesgo

de confusion.

Por el contrario, si pasa desapercibida, la mera coincidencia de una serie de letras no
sera suficiente para determinar que existe similitud. Lo habitual sigue siendo que el
publico compare las marcas en su conjunto y no las divida artificialmente en distintos
elementos. En los casos siguientes se neg6 la similitud entre las marcas a pesar de
que poseian ciertas letras en comun (véase también el punto 4 infra, en particular el

punto 4.2.4).
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Signo anterior Signo impugnado Motivo Asunto
El  signo impugnado
probablemente se

dividira en los elementos
«C» y «Screeny, lo cual
resulta muy pertinente
para el ambito de|18/08/2010

los ordenadores y | R 545/2009-4
sus periféricos. No se

CSs CScreen

percibira que contiene
la entidad independiente
«CS», correspondiente a

la marca anterior.

3452 Caracter distintivo y dominante de los elementos comunes

Para llegar a la conclusidon de que existe similitud, debe tenerse en cuenta el
caracter distintivo del elemento o elementos comunes. Cuanto mas distintivo sea
el elemento comun, mayor sera el grado de similitud. Si se determina que el elemento
comun posee un caracter distintivo limitado, se reducira el grado de similitud. Por lo
tanto, cuando el unico elemento comun entre las marcas carezca de caracter distintivo,
el grado de similitud sera bajo o las marcas seran incluso diferentes, dependiendo del
impacto de los elementos que diferencien las marcas (véase el punto 4.2.5).

En los ejemplos siguientes, se considerd que el elemento comun era descriptivo o,
de otro modo, carente de caracter distintivo, por lo que se concluy6 que el grado de
similitud era bajo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

04/03/2015,
EU:T:2015:135

T-558/13,

FSA K-FORCE FORCE-X

El elemento «force» tiene un caracter distintivo débil con respecto a los productos en cuestion (clase 9:
cascos para ciclistas; clase 12: bicicletas y sus partes y accesorios). Los signos son visual, fonética y

conceptualmente similares en un grado bajo: sin riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
15/10/2018, T-164/17,
PINK LADY WILD PINK
EU:T:2018:678
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1147

FINAL

VERSION 1.0

31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F08%2F2010/18%2F08%2F2010/number/545%2F2009-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/18%2F08%2F2010/18%2F08%2F2010/number/545%2F2009-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/558%2F13
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/164%2F17

Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 4 Comparacion de los signos

Signo anterior Signo impugnado Asunto

El elemento «pink» de ambos signos sera entendido por el publico destinatario de la UE como una
indicacion del color rosa. Este elemento tiene un grado bajo de caracter distintivo, ya que indica el color
de los productos pertinentes (frutas). Se considera que los signos comparten, al menos, un bajo grado
de similitud visual y fonética. Se considera que son similares en un grado bajo desde el punto de vista
conceptual debido a que comparten el concepto del color rosa. Por lo tanto, el Tribunal General concluyd
que la Sala se equivoco al considerar que los signos en cuestion son visual, fonética y conceptualmente
diferentes (§ 79, 81, 88 y 89).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

19/11/2014, T-138/13,
EU:T:2014:973

VISCOPLEX VISCOTECH

En relacién con la parte inicial de las marcas, «visco», es descriptiva para el publico aleman en
relacion con una de las caracteristicas principales de los productos correspondientes (aceites, grasas
y combustibles), en particular su viscosidad (apartado 57). Las marcas solo son vagamente parecidas

visual y fonéticamente: sin riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

22/05/2012, T-60/11,
EU:T:2012:252

Premium &

F

P e

= o
EPREMIUM S
s

La palabra «premium» es laudatoria (apartado 44). La coincidencia tan solo conduce a un bajo grado de

similitud visual y fonética, asi como a un grado medio de similitud conceptual: sin riesgo de confusion.

El hecho de que el elemento coincidente sea un elemento sin caracter distintivo, no
es suficiente, sin embargo, para negar cualquier similitud entre las marcas, excepto
si existen otros factores que las diferencien (véase el punto 4.2.5 infra). Si el
publico va a percibir la coincidencia, debera tenerse en cuenta en la comparacion.
El hecho de que un elemento sea descriptivo o, de otro modo, no distintivo, no
es por si solo suficiente para determinar que esa palabra es insignificante en la
impresion de conjunto que provoca la marca (08/02/2011, T-194/09, Lineas aéreas
del Mediterraneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Para referencia sobre el impacto de los componentes comunes débiles o no
distintivos sobre el riesgo de confusion, véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusion, capitulo 7, Apreciacion global).
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La conclusion sobre la similitud también debera tener en cuenta si el elemento comun
es dominante (destaca visualmente) o, al menos, comparte el caracter dominante en
la impresién de conjunto que producen las marcas. Tal como se explicd anteriormente
(véase el punto 3.3 supra), en la apreciacion del caracter dominante de uno o varios
componentes deberan compararse las cualidades intrinsecas (tamafio, representacion
grafica llamativa, etc.) de cada uno de los componentes con las cualidades intrinsecas
de los otros componentes. Ademas, de modo complementario, podra tomarse en
consideracion la posicion relativa de los diversos componentes en la disposicion de
la marca compuesta (08/06/2017, T-341/13 RENV, So’bio etic (fig.) / SO...? et al.,
EU:T:2017:381, § 40 y 44-56; confirmada por 28/02/2019, C-505/17 P, SO’'BiO etic
(fig.)/ SO...? et al., EU:C:2019:157, § 39-53).

El caracter distintivo y el caracter dominante del/de los elemento(s) comun(es) son
términos separados pero correlacionados. Segun el Tribunal:

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca son descriptivos
o no distintivos, normalmente el publico no los considera dominantes en la impresion
de conjunto que transmite la marca, salvo que, especialmente por su posicion o
tamano produzcan una impresién en los consumidores y permanezcan en su memoria.

(31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24, asi como la jurisprudencia citada en
la sentencia).

3.4.5.3 Importancia de elementos adicionales (no comunes)

En la comparacién de las marcas en conjunto, también debera tenerse en cuenta el
impacto que producen los elementos no comunes en la impresion de conjunto para
llegar a una conclusion sobre la similitud. Cuantas mas diferencias haya entre los
elementos restantes de las marcas, menor sera la similitud derivada del elemento
comun.

No se puede dar por hecho en general que los elementos que diferencian las
marcas permaneceran menos en la memoria del consumidor a causa de los
elementos similares. Segun la jurisprudencia confirmada, el grado de similitud o
de diferencia entre los signos en cuestion puede depender, en particular, de las
cualidades inherentes de los signos (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 84).

Por consiguiente, deberan tenerse en cuenta el caracter distintivo y el caracter
dominante de los elementos diferentes. Si estos elementos son los distintivos y
dominan la impresién de conjunto producida por las marcas, el grado de similitud
disminuira.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

18/06/2013, T-338/12,
EU:T:2013:327

PRODUCT

En relacion con la comparacion visual, el elemento figurativo que representa a un perro en la
marca anterior constituye el elemento dominante. Teniendo en cuenta que los elementos gréaficos
correspondientes son diferentes, la coincidencia en el elemento denominativo «K9» produce solo una
similitud visual de bajo grado. Las marcas son fonéticamente similares en un grado alto. En relacién con

la comparacién conceptual, la marca impugnada no contiene ningun elemento figurativo que transmita el

concepto de un perro, por lo que las marcas no son conceptualmente similares (apartados 27-34).

Por el contrario, si el elemento diferenciador de las marcas posee un caracter distintivo
intrinseco menor que el elemento comun, esto incrementara el grado de similitud.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
=3
; 06/03/2002, R 536/2001-3;
Modelo T % confirmado 15/02/2005, T-169/02,
A MO EU:T:2005:46
(NEGRA MODELO)

La marca anterior era un registro portugués. «Negra» es un elemento descriptivo para los productos
correspondiente de la clase 33, dado que puede utilizarse en portugués para designar una cerveza
tostada, es decir, el tipo de cerveza que se vende con la marca NEGRA MODELO. El publico
destinatario portugués medio centrara su atencion en la palabra coincidente «modelo». Existe un bajo
grado de similitud visual, un grado medio de similitud fonética y un alto grado de similitud conceptual —

existe riesgo de confusion.
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3.4.6 Otros principios que se deben tener en cuenta en la comparacion
entre signos

3.4.6.1 El impacto del elemento verbal en el caso de las marcas compuestas

Cuando los signos estén compuestos tanto por componentes verbales como
figurativos, en principio el componente verbal del signo producird un mayor impacto
en el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el publico
no suele analizar los signos y se referird mas facilmente a los signos en cuestion
por su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos [14/07/2005,
T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE
(fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN
ELEPHANT (fig.), § 59].

Sin embargo, no se puede determinar que el elemento verbal de un signo producira
automaticamente un impacto fuerte (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40)
Yy, en ciertos casos, el elemento figurativo de una marca compuesta podra estar en el
mismo plano que el elemento verbal, debido a, entre otras cosas, su forma, tamano,
color o posicién en el signo (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476,
§ 37). A continuacion se muestran algunos ejemplos de dicho escenario.

Signo anterior Signo impugnado Asunto

03/06/2015, T-559/13,
GIOVANNI

EU:T:2015:353

GIOVANNI GALLI

Productos y servicios:Clase3
Territorio:UE

Apreciacion: El elemento figurativo de la marca solicitada es tan importante como los elementos
verbales y tiene un impacto significativo en la impresién visual general de la marca. Esta situado
encima de los elementos verbales y ocupa mas espacio que ambos elementos combinados. Ademas,
es distintivo para los productos en cuestion, pues un pato no esta relacionado con los cosméticos o
los preparados de limpieza. Ademas, el dibujo del pato es bastante elaborado. Incluso si el elemento
«GIOVANNI» se pone antes que el elemento «GALLI», existe solo un escaso grado de similitud visual
entre las marcas en cuestion, a la vista del impacto significativo del elemento figurativo de la marca

solicitada en la impresion global de dicha marca (apartados 62-64, 72, 74).
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

12/11/2015, T-449/13,
EU:T:2015:839

4 L

Productos y servicios:Clases 32y 33
Territorio:Polonia

Apreciacion:El elemento figurativo de la marca solicitada, consistente en la representacion estilizada de
un animal bovino de perfil mirando hacia la izquierda y que puede percibirse como un bisonte europeo,
es de tamano similar al del elemento verbal «wisent» y ocupa un espacio comparable en esa marca.
En razén de su forma, tamafio, color y posicién, esa representacion de un bisonte [...] contribuye
claramente a establecer la imagen de la marca impugnada, que el publico destinatario retendra en la
mente, con el resultado de que no puede descontarse en la percepcién de la marca [...].

Por lo que respecta a la marca anterior, se percibe claramente en la marca una representacion
naturalista de un bisonte de pie sobre cuatro patas en un circulo contra un fondo de arboles, de color
verde, marron y negro. Esa representacion del bisonte ocupa un lugar central y es ligeramente mayor
que el unico elemento verbal visible, el término «zubréwka», representado en amarillo y negro y situado
encima de dicha representacion. Por ello, el elemento figurativo consistente en una representacion
naturalista de un bisonte no puede descontarse de la impresiéon general creada por la marca
anterior [...]. A pesar de la presencia de diferentes elementos verbales, en conjunto, las marcas son
visualmente similares en grado bajo dado el hecho de que ambas contienen un bisonte, cuya imagen
los consumidores podran retener facilmente en la memoria a resultas de su posiciéon en las marcas en
cuestion y su tamafio (apartados 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

3.4.6.2 Comienzo de los signos en la comparacion visual y fonética

En los signos denominativos o en los signos que contengan un elemento verbal, la
primera parte suele ser la que capta principalmente la atencion del consumidor y, por
consiguiente, la que permanece en su memoria mas claramente que el resto del signo.
Esto quiere decir que, en general, el comienzo de un signo influye considerablemente
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en la impresion general que produce la marca (15/12/2009, T-412/08, Trubion,
EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

No obstante, el concepto de «comienzo del signo» es indeterminado, dado que no
existe una indicacién especifica de qué constituye el comienzo, qué constituye el final
0, incluso, si existe 0 no una parte central en el signo. Una vez mas, esta percepcion
dependera principalmente de las circunstancias de cada caso (longitud del signo,
distribucion silabica, uso de las fuentes de letras, etc.) y no existe una norma fija.
Puede darse incluso que se perciba que un signo tiene un comienzo y fin cortos, y una
parte central o intermedia proporcionalmente mucho mas larga. En consecuencia, en
funcién de las circunstancias, la norma de la relevancia del comienzo del signo tendra
mas 0 menos repercusion, en beneficio de una parte central mas relevante.

Dado que el comienzo de un signo es lo que suele captar la atencién del consumidor,
cuando los signos solo se diferencian en el final, esta diferencia no suele ser suficiente
para excluir la similitud. No obstante, esto no constituye una norma fija y el resultado
dependera de las circunstancias de cada caso. Ademas, esta norma solo se aplicara
cuando el signo contenga un elemento verbal (que explicaria la lectura de izquierda
a derecha) y el mismo no sea muy corto (de lo contrario el signo se percibiria
inmediatamente en su totalidad). La Oficina considera que los signos formados por
tres 0 menos letras o nimeros son signos muy cortos (véase mas informacion en el

punto 3.4.6.3 infra).

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud
mas que las coincidencias en el medio o al final:

Signo anterior Signo impugnado Asunto

10/02/2011,
ALENTIS ALENSYS
R 1243/2010-1

Productos y servicios: clase 42
Territorio: Espafa

Apreciaciéon: Aunque ninguna de las marcas tiene significado y, en consecuencia, no se puede realizar
una comparacion conceptual, las marcas son visual y fonéticamente muy similares, en particular porque
coinciden en las primeras cuatro letras «<ALEN». Suele entenderse que, por norma general, la gente
presta mas atencién a la primera parte de una marca, al menos cuando la perciben visualmente
(apartado 33).

Signo anterior Signo impugnado Asunto

01/06/2011,
AZURIL AZULIB
R 1543/2010-1
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Productos y servicios: clase 5
Territorio: Grecia

Apreciacion: Los signos comparten cinco de sus seis letras y las primeras dos silabas son idénticas.
Existe cierto grado de similitud visual. Fonéticamente, los signos son muy similares, dado que la primera
parte, que suele ser la mas importante, es idéntica. Ninguno de los signos tiene un significado en griego
(apartados 35-36).

No obstante, el grado de similitud normalmente sera menor, a pesar del comienzo
idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes
poseen un significado claramente diferente:

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

15/12/2010,
CALSURA CALSORIN
R 484/2010-2

Productos y servicios: clase 5
Territorio: UE

Apreciacion: Visualmente, las marcas presentan cierta similitud debido a la coincidencia de las letras
«C», «A», «L», «S» y «R», colocadas en las mismas posiciones. Desde el punto de vista fonético,
existe un bajo grado de similitud. Conceptualmente, las marcas son similares debido a que ambas
contienen el componente «CAL». No obstante, dado que este elemento hace alusién claramente al tipo
de productos (que contienen «calcio»), no puede otorgarse gran importancia a esta similitud conceptual

(apartados 21-23) - sin riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

22/07/2011,
NOBLESSE NOBLISSIMA
R 1257/2010-4

Productos y servicios: clase 30
Territorio: Dinamarca, Finlandia, Suecia

Apreciacion: Los signos difieren en la quinta letra y en el final. Visualmente son similares en un grado
medio. Teniendo en cuenta la longitud de la marca de la Unién Europea objeto de la solicitud, los signos
difieren en cuanto al ritmo y la entonacion y, por consiguiente, la similitud fonética es baja. El signo
anterior kKNOBLESSE» posee una entonacion clara en Finlandia y Suecia. En estos territorios, la palabra
«NOBLISSIMA» carece de significado. Por consiguiente, conceptualmente son diferentes. Las marcas
anteriores son laudatorias por su caracter y, en cierta medida, descriptivas de las caracteristicas del
producto, «chocolate», en particular porque describen su naturaleza superior. El caracter distintivo es

inferior a la media.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

01/02/2011,
ALBUMAN ALBUNORM
R 0489/2010-2

Productos y servicios: clase 5
Territorio: UE

Apreciacion: Visual, fonética y conceptualmente, los signos son similares por el hecho de que comparten
el prefijo «<ALBU» (abreviatura de «albumina» o «albumen»). No obstante, esta similitud no posee gran
importancia porque el prefijo es genérico y, por consiguiente, carente de caracter distintivo. El segundo
elemento de la marca anterior, «<MAN», es visual, fonética y conceptualmente diferente del segundo

elemento, «NORMp», de la marca impugnada.

3.46.3 Signos cortos

La comparacion de los signos debera basarse en la impresion de conjunto que
producen las marcas.

La longitud de los signos puede influir sobre el efecto que tienen las diferencias
entre ellos. En principio, cuanto mas corto sea un signo, mas facilmente podra el
publico percibir todos los elementos que lo componen. Por el contrario, el publico suele
ser menos consciente de las diferencias entre los signos mas largos. No obstante,
cada caso debe valorarse por separado en funcién de sus propios atributos y
teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.

Los tribunales no han definido exactamente qué es un signo corto. No obstante, la
Oficina suele considerar que los signos con tres letras o nimeros, o menos, son
signos cortos. Los apartados siguientes analizaran el impacto sobre la impresién de
conjunto y, en consecuencia, sobre la similitud entre los signos correspondientes para
los signos de una, dos y tres letras o nimeros.

La comparacién entre signos formados por una unica letra, o una combinacién de tres
0 menos letras no reconocible como una palabra, sigue las mismas normas que
en el caso de los signos denominativos formados por una palabra, un nombre o un
término inventado (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 y T-171/03, NL, EU:T:2004:293,
§ 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Signos de una unica letra o un Unico numero

De la jurisprudencia del Tribunal se deriva que, en la apreciacion del riesgo de
confusién entre signos formados por la misma letra unica, la comparacién visual
(véase el punto 3.4.1.7) es, en principio, decisiva. Incluso cuando existe la identidad
fonética y conceptual puede verse superada en la apreciacion del riesgo de confusion
por unas diferencias visuales suficientes entre los signos (véase las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 7,
Apreciacion global, punto 7.1).
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Signos de dos letras o dos nimeros

La norma mencionada anteriormente sobre la importancia de la comparacion visual
se aplica, asimismo, a las marcas de dos letras 0 dos numeros. La comparacion
de estos signos dependera de su estilizacion y, especialmente, de si las letras se
reconocen como tal en el signo. En consecuencia, la impresion visual de conjunto de
los signos podra ser diferente cuando los dos signos en cuestion, a pesar de contener
o de estar formados por la misma combinacién de dos letras, estén estilizados de un
modo suficientemente diferente o contengan un elemento figurativo suficientemente
diferente, de modo que su representacion grafica general diferente eclipse el elemento
verbal comun.

En los ejemplos siguientes se concluyé que las marcas eran visualmente similares
debido a las representaciones graficas y similitudes visuales de las combinaciones de
las mismas letras:

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

(i)

, . 31/03/2000
69 |

(ii) g B 61046

Productos y servicios: clase 36
Territorio: Espaia

Apreciacién: La impresion visual de conjunto de las marcas en cuestion es que estan formadas por dos

letras en un disefio figurativo arbitrario que transmite la misma impresion. Las marcas se consideran

similares.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
28/02/2014, T-520/11,

GE ===

Productos y servicios: clases 6, 7, 9, 11, 17
Territorio: Reino Unido

Apreciacion: No puede excluirse la posibilidad de que parte del publico destinatario interpretara la marca
impugnada como la combinacién de las letras «GE» (apartados 33-35). Las marcas son fonéticamente

idénticas y visualmente similares en grado medio.
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En el ejemplo siguiente, los signos se consideraron visual y fonéticamente
diferentes debido a la representacion gréafica diferente y al hecho de que podrian
no leerse como las mismas letras.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

U

18/11/2011,

R 82/2011-4

Productos y servicios: clase 33
Territorio: UE

Apreciacion: Visualmente, la estilizacion grafica de la marca anterior es muy diferente a la marca
impugnada. El simple hecho de que una o ambas letras de las marcas sean idénticas no es motivo
suficiente para considerar las marcas visualmente similares. No existe similitud fonética si la marca
impugnada se pronuncia como «B» o «PB», dado que en los signos cortos las diferencias producen
un mayor impacto sobre la impresién de conjunto que en las marcas mas largas. Conceptualmente, la
marca impugnada y las marcas anteriores no poseen elementos adicionales aparte de la combinacion
de letras «AB», por lo que no poseen un significado en ninguno de los idiomas correspondientes: la

comparacion, por consiguiente, es neutral (apartados 17-19).

En relaciéon con la diferencia en una de las letras, véanse los siguientes ejemplos:

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

N 21/01/2011,
II) KX
R 864/2010-2
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Productos y servicios: clase 7
Territorio: UE

Apreciacion: Visualmente, las letras iniciales «K» y «C» muestran claramente una forma diferente y
solo se pueden considerar visualmente similares en bajo grado. Existe el mismo grado de similitud,
bajo, en relaciéon con la comparacion fonética. Fonéticamente, los signos se pronunciaran como «K-X»
y «C-X», respectivamente, y no como palabras. Ninguna de las marcas posee un significado conceptual
(apartados 25-27).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

22/03/2011,
KA A
T.486/07, EU:T-2011:104

Productos y servicios: clases 9, 11, 12

Territorio: UE

Apreciacién: Debe concluirse que, para cada posible percepcion de la marca objeto de la solicitud
por el publico destinatario, dicho publico percibira unas diferencias visuales significativas para cada
marca anterior (apartado 65). Debe reconocerse cierto grado de similitud fonética entre las marcas en
cuestion, pero no es muy elevado. Sin cometer ningun error, por consiguiente, la Sala de Recursos
podria determinar que la similitud fonética entre las marcas en cuestion no es «notable» (apartado 71).
Dado que ninguna de las marcas tiene significado, no se puede realizar una comparaciéon conceptual
(apartado 72).

Signos de tres letras o tres numeros

Cuando los signos en cuestion estén formados por tres letras o tres numeros,
una diferencia en una letra no excluira la similitud, especialmente si dicha letra es
fonéticamente similar.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

'I | ELS 23/10/2002, T-388/00,
| a EU:T:2002:260

Productos y servicios: clases 16, 35, 41

Territorio: Alemania

Apreciacion: Dos de las tres letras son idénticas y figuran en el mismo orden; la diferencia en una unica
letra no constituye una diferencia visual y fonética significativa. Las letras «E» e «I» en Alemania se

pronuncian de un modo similar (apartados 66-71).
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Signo anterior

Signo impugnado

Asunto n.°

Signo anterior

Signo impugnado

Asunto n.°

Ran

R.U.N.

17/12/2009,

T-490/07, EU:T:2009:522

Territorio: UE, Alemania

Productos y servicios: clases 35, 38, 42

Apreciacién: El Tribunal concluyé que los signos, en la mente del consumidor destinatario que posea un

buen nivel de inglés, son visual, fonética y conceptualmente similares (apartado 55).

Sin embargo, cuando las marcas estén compuestas Unicamente por tres letras sin
significado, la diferencia en una letra podra ser suficiente para que no sean similares:

Signo anterior

Signo impugnado

Asunto n.°

i)

07/02/2001,

R 393/1999-2

Productos y servicios: clase 25

(apartados 17-18).

Territorio: Benelux, Alemania, Espaia, Francia, Italia, Austria, Portugal

Apreciacién: En este caso, la pronunciacion de las primeras letras de las marcas en cuestion, es decir,
«J» y «T», es diferente en todos los idiomas correspondientes. Ademas, las letras son visualmente

diferentes. Por ultimo, los elementos figurativos de las marcas comparadas no se parecen entre si

Signo anterior

Signo impugnado

Asunto n.°

COR

23/05/2007, T-342/05,

EU:T:2007:152
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Productos y servicios: clase 3
Territorio: Alemania

Apreciacién: El Tribunal General concluyé que los signos solo eran fonéticamente similares en bajo
grado (apartado 47 y 50). El publico destinatario en Alemania sin duda notaria las diferencias en el

comienzo de los signos.

3464 El impacto de la diferencia conceptual

Cuando al menos uno de los signos en cuestiébn tenga un significado claro y
especifico que el publico pueda captar de inmediato, la diferencia conceptual puede
compensar la similitud visual y fonética entre los signos (12/01/2006, C-361/04, Picaro,
EU:C:2006:25, § 20). Este es el denominado principio de «neutralizacion». Dicho
impacto de la diferencia conceptual se toma en cuenta al realizar la apreciacién global
de la similitud entre los signos (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et
al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA
(fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).

No puede llevar a la neutralizacién meramente cualquier diferencia conceptual. Esta
unicamente puede aplicarse de forma excepcional, cuando al menos uno de los signos
en su conjunto tenga un significado claro y especifico que el publico destinatario
pueda captar de inmediato.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

05/10/2017,

CHEMPIOIL C-437/16 P,
EU:C:2017:737

Productos y servicios: clases 1,3y 4
Territorio: Union Europea

Apreciacion: la palabra «champion» tiene un significado claro y especifico que el publico destinatario
comprendera, puesto que se utiliza de forma amplia en varios ambitos de la vida diaria, como las artes,
la literatura, el cine, la musica o el deporte. Aunque el término «chempioil» alude al petréleo o a los
productos quimicos, no transmite un significado claro para el signo en su conjunto. A pesar de las
similitudes visuales y fonéticas entre los signos, el consumidor haria una distincién entre ellos debido al
claro concepto que transmite el signo anterior. Por consiguiente, las similitudes visuales y fonéticas de
los signos en cuestién se ven compensadas por la diferencia conceptual que trasmite el significado del
término «champion» (§ 31, 46-47 y 55).
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Cuando ninguno de los signos en su conjunto tiene un significado claro y especifico,
cualquier diferencia conceptual entre los signos que pueda resultar de un concepto
vago que el signo pueda evocar es insuficiente para compensar las similitudes
visuales y fonéticas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
17/03/2004,
MUNDICOLOR MUNDICOR T-183/02 y T-184/02,
EU:T:2004:79

Productos y servicios: clase 2
Territorio: Espaia

Apreciacién: Mientras que «MUNDICOLOR» evoca, hasta cierto punto, ideas como «mundo de color»
o «colores del mundo» para el publico hispanoparlante, no cabe considerar que tenga un significado
claro y especifico. En la marca solicitada, el mismo prefijo «mundo» se acomparia del sufijo «cor», que
no tiene significado en espafiol. Por lo tanto, pese al caracter evocativo del prefijo «mundi» (mundo), el
signo posterior no evoca concepto alguno para el publico espafiol. Ya que ninguno de los signos tiene un
significado claro y especifico que el publico pueda captar de inmediato, cualquier diferencia conceptual
entre ellos no basta para contrarrestar sus similitudes visuales y fonéticas (apartados 90-99). — existe

riesgo de confusién.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

¢,

04/03/2020,
C-328/18 P,

EU:C:2020:156

? WrﬁLEHzﬁ

av EC
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Productos y servicios: clase 3
Territorio: Republica Checa, Hungria, Polonia y Eslovenia

Apreciacion: Conceptualmente, el publico pertinente no esta familiarizado con el significado de la
palabra inglesa «label», por lo que la marca anterior se percibira como una palabra de fantasia carente
de significado. En cambio, entendera el adjetivo «black» —palabra basica de la lengua inglesa— como
descriptiva de un color y también llegara a entender las palabras «by equivalenza» como una indicacién
de que los productos en cuestién proceden de Equivalenza Manufactory. Ademas, los signos presentan
una similitud de grado medio en los planos visual y fonético. En cambio, como ninguno de los dos signos
(en su conjunto) tiene un significado claro, determinado y susceptible de ser captado inmediatamente
por el publico pertinente, las diferencias conceptuales entre los signos no pueden compensar las
similitudes en los demas aspectos, por lo que debe realizarse una apreciacién global (§ 76-77, 97 y

99) — existe riesgo de confusion.

Asimismo, para que se aplique la neutralizacién, el significado del signo debe ser
claro y especifico para todo el publico para el que los signos sean similares visual
y fonéticamente. Si ninguno de los signos tiene un significado claro y especifico que
pueda ser captado por una parte significativa del publico, la neutralizacion no es
adecuada, a pesar de que para otra parte del publico al menos uno de los signos
tenga tal significado.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
13/09/2018,
T-94/17,
TAIGA figha EU:T:2018:539
(confirmado 16/07/2020,
C-714/18 P, EU:C:2020:573, §
75-77)

Productos y servicios: clases 18, 25
Territorio: Union Europea

Apreciacion: La marca impugnada «tigha» no tiene ningun significado para el publico destinatario. En
cuanto a la marca anterior, es probable que el publico destinatario de las partes septentrional y oriental
de la Unién Europea perciba de inmediato que la palabra «taiga» se refiere a un bosque boreal. Sin
embargo, esto no pudo establecerse para el publico destinatario en otras partes de la Uniéon Europea.
Las supuestas «diferencias conceptuales evidentes» no se han establecido en toda la Union Europea.
Teniendo en cuenta la similitud visual y fonética de los signos en cuestién, su falta de significado claro y
especifico para una parte significativa del publico destinatario, y la similitud o identidad de los productos

en cuestion, existia un riesgo de confusién (§ 67-71, 77, 80) — existe riesgo de confusion.
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Sin embargo, incluso en el caso de que, al menos, uno de los signos tenga un
significado claro y especifico que pueda ser captado de inmediato por todo el publico
destinatario, la similitud visual o fonética puede ser tan alta que las diferencias
conceptuales resultantes no puedan ser compensadas a pesar de todo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/04/2005,
INTESA INTEA T-353/02,

EU:T:2005:124

Productos y servicios: clases 3, 21
Territorio: ltalia (entre otros Estados miembros de la UE)

Apreciacion: Aunque la palabra «intesa» significa contrato o acuerdo en italiano, esta palabra se refiere
a un concepto abstracto que, en el contexto de los productos en cuestion, no es probable que cree
asociaciones fuertes que puedan facilitar la memorizacion del signo a partir de dicho significado.
Ademas, cabe la posibilidad de que, debido a las fuertes similitudes visuales y fonéticas entre ambos
signos, dicha diferencia conceptual escape a la atencién del publico italiano destinatario. En el presente
caso, el concepto intrinseco de la marca anterior no puede neutralizar las similitudes sefialadas entre los

signos (§ 34) — existe riesgo de confusion.

3.5 Conclusion sobre la similitud

La apreciacion de la similitud entre dos marcas no se limita unicamente a tomar un
componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. La comparacion
debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestion, consideradas cada una en
su conjunto. Sin embargo, esto no excluye que la impresién de conjunto producida en
la memoria del publico pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas
circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. En general,
cuantas mas caracteristicas en comun tengan las marcas, mayor sera el grado de
similitud.

La conclusion alcanzada sobre la similitud entre los signos es el resultado de una
evaluacion de todos los factores pertinentes que se mencionan en detalle supra.

Hay que tener en cuenta, ademas, que al basarse la apreciacién de la similitud en la
impresion general de los signos, una vez los signos se hayan considerado similares,
no seria congruente decidir después, en la apreciacioén global del riesgo de confusion,
que la «impresion general de los signos es diferente» para avalar un resultado de
ausencia de riesgo de confusion.

En general, deberia aplicarse lo siguiente a la apreciacién de la similitud y de los
grados de similitud:

Impacto del caracter distintivo de los elementos
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El mayor o menor grado de caracter distintivo de los elementos comunes de los signos
es uno de los factores pertinentes al evaluar la similitud entre los signos.

Por ejemplo, si las coincidencias entre los signos en cada uno de los tres aspectos
de la comparacion se derivan de un elemento con caracter distintivo limitado, el grado
determinado de similitud visual, fonética y/o conceptual, respectivamente, sera inferior
que cuando los elementos en comun poseen un caracter distintivo normal.

En los ejemplos que siguen los signos tienen elementos descriptivos débiles con
resultados diferentes.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/06/2012, T-277/11,

i-h ofe iHotel  |curzorzzes

(riesgo de confusioén)

G&S:Clases 35, 39, 41,42 and 43
Territorio:UE

Estimacion: el Tribunal considero los signos visualmente muy similares e idénticos desde los puntos de
vista fonético y conceptual (apartados 86, 88, 91 and 93).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

16/12/2015, T-491/13,
TRIDENT PURE EU:T:2015:979

(sin riesgo de confusion)

bR

G&S:Clases 30

Territorio: Inter alia UE

Apreciacion: El Tribunal establecié un bajo nivel de similitud visual dado que el elemento coincidente
«PURE», a pesar de ser descriptivo para parte del publico, no es en si suficiente para concluir que
el término es insignificante en la impresion general producida por la marca (apartados 69 a 71).
Fonéticamente, las marcas se consideraron similares en escasa medida para aquellos que entienden
el significado no distintivo de «PURE», pero similares en general para el resto del publico (apartado
87). Conceptualmente, son similares para quienes comprenden «PURE» como un término descriptivo
que hace referencia a la pureza de los productos en cuestion y la pureza del aliento. El hecho de que
el término «PURE» sea descriptivo de las caracteristicas de los productos y servicios en cuestién no
modifica el contenido conceptual de las marcas (apartado 93).

Impacto de los elementos dominantes
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La conclusion sobre la similitud también debera tenerse en cuenta si el elemento
comun es dominante (destaca visualmente) en la impresién general que producen las
marcas o, al menos, comparte el caracter dominante con otro(s) elemento(s).

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca sean
descriptivos o no distintivos, normalmente el publico no los considerara dominantes
en la impresion general que transmite la marca, salvo que, especialmente por su
posicién o tamano, produzcan una impresién en los consumidores y permanezcan en
su memoria.

Cabe destacar que los factores mencionados anteriormente podrian no aplicarse a
todos los casos y la apreciacién de la similitud siempre se llevara a cabo caso por
caso; ademas, es posible que sea necesario considerar otros factores. Asimismo, hay
que tener en cuenta que los factores y principios anteriores no pondran en tela de
juicio el principio de que el examen de la similitud de las marcas debe tener en cuenta
la impresion de conjunto que esta produce en el publico destinatario.

Impacto de los elementos denominativos frente a los figurativos

Cuando los signos estan compuestos tanto por componentes verbales como
figurativos, en principio el componente verbal del signo suele producir un mayor
impacto en el consumidor que el componente figurativo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

16/01/2014, T-149/12,

MIcro s

(riesgo de confusion)

G&S:Clase 9
Territorio:Espafa

Apreciacion: los signos se consideraron visualmente muy similares y fonéticamente idénticos, a pesar
del caracter descriptivo del elemento «MICRO» (apartados 54, 55 y 60) y teniendo en cuenta que las

diferencias se limitaban a elementos gréaficos banales.

En general, la identidad o similitud del componente figurativo de los signos no es
suficiente para determinar un grado considerable de similitud cuando al menos uno de
los signos contiene otro componente verbal que no posee el otro signo.

No obstante, aunque los elementos denominativos de una marca puedan producir
un mayor impacto, esto no siempre ocurre cuando el elemento figurativo domina
visualmente la impresion general que produce la marca (véase el punto 3.4.6.1 supra).

Comienzo de los signos

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud
mas que las coincidencias en el medio o al final.

En consecuencia, los consumidores concederan menos importancia al final de la
marca y las coincidencias que se produzcan al final de los signos conduciran a un
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grado de similitud visual inferior que los elementos comunes al comienzo de los signos
(véase el primer ejemplo infra). Del mismo modo, la posicion de las silabas o fonemas
coincidentes o similares al comienzo de los signos en cuestién aumentara el grado de
similitud fonética.

No obstante, el grado de similitud normalmente sera menor, a pesar del comienzo
idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes
poseen un significado claramente diferente (véase el segundo ejemplo infra).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

16/10/2013, T-328/12,
EU:T:2013:537

OXYGESIC Maxigesic

G&S:clase 5
Territorio:UE

Apreciacion: Se considera a los signos visualmente similares en bajo grado en razén del caracter
descriptivo del sufijo « GESIC», dado que hace referencia a los analgésicos (apartados 35 y 47), asi
como de los diferentes comienzos (apartado 49). Fonéticamente, se consideraron similares en grado
medio (apartado 51) y conceptualmente diferentes, esto una vez mas en razon del contenido descriptivo
de «GESIC» y las diferentes asociaciones que podian establecerse con los prefijos correspondientes
de los signos [«OXY» hace referencia a oxigeno/oxicodona y «MAXI» a maximo (apartado 53)] con el

resultado de quedar excluido el riesgo de confusién.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

05/02/2015, T-33/13,
bonus .| _— bonus more EU:T:2015:77

G&S:Clases 35, 36 y 42.

Territorio:, Benelux, Bulgaria, Republica Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, Espafa, Francia,
Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungria, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia Finlandia,

Suecia y el Reino Unido.

Apreciacion: visualmente, se consider6 que los signos tienen cierta similitud visual, incluso si la
coincidencia de «bonus» guarda relacion con un elemento de caracter distintivo débil (apartados 32
y 41). Fonéticamente, se consider6 a los signos similares en razon de la pronunciacion idéntica de las
dos primeras silabas (apartado 34). Conceptualmente, existe al menos cierto grado de similitud para
parte considerable del publico para el cual el elemento comin «bonus» tiene un significado idéntico
(apartado 42).

Signos cortos
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La longitud de los signos puede influir sobre la impresion de conjunto vy, por
consiguiente, el efecto que tienen las diferencias entre ellos. En principio, cuanto mas
corto sea un signo, mas facilmente podra el publico percibir todos los elementos que
lo componen. Por el contrario, el publico suele ser menos consciente de las diferencias
entre los signos mas largos.

La aplicacion de los factores y principios mencionados anteriormente no deberia ser
automatica. En la resolucion se debe explicar su importancia para el caso especifico y
se deben valorar debidamente.

Sin embargo, las normas explicadas en este capitulo poseen caracter general y
las particularidades de cada caso especifico pueden justificar unas conclusiones
diferentes. No obstante, en tales casos resulta aun mas importante presentar una
justificacion clara y exhaustiva de la resolucion.

4 Diferenciacion de los signos

41 Introduccion

La similitud entre los signos es una condicion necesaria para determinar que
existe riesgo de confusién segun el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
Una apreciacion de la similitud entre dos marcas debera basarse en la impresion
de conjunto que producen, en particular mediante sus componentes distintivos
y dominantes (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 32 y la jurisprudencia citada). Cuando la impresién de conjunto
transmitida sea que los signos son diferentes, quedara excluido el riesgo de confusion.

Para determinar si los signos son similares o diferentes en general, debera realizarse
una evaluacion combinada de i) las coincidencias y diferencias visuales, fonéticas
y conceptuales, y ii) la importancia de las coincidencias y las diferencias en la
percepcién del publico destinatario.

Determinar que los signos en cuestion son diferentes tiene las siguientes
consecuencias:

® | os productos o servicios no se compararan.

* No se examinara ninguna reivindicacion del elevado caracter distintivo. Si los signos
son diferentes, la oposicion al amparo del articulo 8, apartado 1, letra b), del
RMUE se denegara independientemente de cualquier elevado caracter distintivo
de la marca anterior. Cuando las marcas en cuestion no sean similares, no sera
necesario tener en cuenta el renombre de la marca anterior, dado que no entrara
en el ambito de aplicacion de la prueba de similitud y no podra utilizarse para
incrementar el grado de similitud entre dichas marcas (14/03/2011, C-370/10 P,
EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 y la jurisprudencia citada).

® No se realizara una apreciacion global de los factores. La resolucidon concluye que,
si no se cumple una de las condiciones, debera rechazarse la oposicién al amparo
del articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
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® | os signos se consideraran diferentes también a los efectos de los otros motivos
de oposicion. En particular, se denegaran todas las reivindicaciones con arreglo
al articulo 8, apartado 5, del RMUE (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccion 5, Marcas renombradas [articulo 8, apartado 5, del RMUE], punto 3.2).

4.2 Casos de diferenciacion

421 Ningun elemento en comun

Los signos son evidentemente diferentes si no poseen ningun elemento en comun
en ninguno de los tres aspectos de comparacion. Esto es mas bien una situacion
hipotética, dado que los signos en cuestion en una oposicién en virtud del articulo 8,
apartado 1, letra b), del RMUE normalmente tienen algo en comun. Las partes mas
bien discuten la importancia de la coincidencia en un elemento.

4.2.2 Coincidencia en un elemento insignificante

Los signos son diferentes si el Unico elemento que tienen en comun es insignificante
en una o ambas marcas, en el sentido de que, a causa de su tamafo o posicion,
probablemente el publico destinatario no lo perciba o lo pase por alto. No se
compararan los elementos insignificantes, tras incluir un razonamiento detallado
de los motivos por los que se consideran insignificantes (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La nocion de elementos insignificantes debera
interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la apreciacién debera cubrir todos los
elementos del signo (véase el punto 1.2 supra).

En relacion con la apreciacion del caracter insignificante de un elemento, la cuestion
no es si la Oficina podra, mediante un examen meticuloso de los signos colocados uno
al lado del otro, descifrar el elemento correspondiente. La cuestion es, mas bien, si
en la impresion de conjunto producida por el signo, el publico destinatario percibira el
elemento, puesto que el publico por lo general percibira un signo como una unidad y
no analizara sus diversos detalles individuales.

Ejemplos
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
v
.0 11/11/2009, T-162/08,
M I T .
szl EU:T:2009:432
s ' . ‘ Las palabras «by misako» son

casi ilegibles, ya que su tamafo

KO 6 RE EN y tipo de letra hacen que resulte

dificil descifrarlas

(GREEN BY MISAKO)

12/12/2011,

R 2347/2010-2
e EOTULDS TUNA S A LUNA
El elemento «Rétulos Luna S.A.»
(RLROTULOS LUNA S.A.) se considerd insignificante.

4.2.3 Coincidencia en un elemento denominativo imperceptible a causa de
un elevado grado de estilizacion

Los signos son diferentes si el elemento denominativo que daria lugar a la similitud
no se percibiese a causa de una elevada estilizacion. En ocasiones, la forma en
que se usan los simbolos o letras hace que resulte ilusorio suponer que se leeran y
pronunciaran, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un simbolo se repite para
crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Si
el elemento denominativo no se percibe en la impresiéon de conjunto que produce el
signo vy, por consiguiente, no es legible ni pronunciable, no se tendra en cuenta en la
comparacion.

Una vez mas, la cuestiéon no es si la Oficina podra, mediante un examen meticuloso
de los signos colocados uno junto al otro, identificar el elemento denominativo
correspondiente. Resulta irrelevante si el elemento denominativo uUnicamente se
reconoce con ayuda de la otra marca, dado que el consumidor normalmente no tendra
la oportunidad de comparar los signos uno junto a otro. Ademas, no tiene importancia
el hecho de que la parte haga referencia a su marca en la solicitud mediante un
determinado elemento denominativo o si las caracteristicas especificas de la marca
indican un elemento denominativo, puesto que el consumidor no tendra la ayuda de
dicha informacion cuando observe el signo registrado ni el signo objeto de la solicitud.

Ejemplos
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

KA 22/06/2011, R 1779/2010-4

INTUIT

17/09/2015, R 164/2015-2

La cuestién de si el elemento denominativo se «pierde» en la estilizacion debera
evaluarse detenidamente. El consumidor buscara instintivamente en los signos
figurativos elementos que pueda pronunciar y que pueda usar para hacer referencia
al signo. El alto grado de estilizacion de una o varias letras de una palabra
podria no impedir que el consumidor identifique el elemento denominativo como
un conjunto, especialmente si sugiere un significado concreto. Cabe destacar que,
si la estilizacién compleja del elemento denominativo de un signo no lo convierte
en plenamente ilegible, sino que simplemente permite diversas interpretaciones,
la comparacion debera tener en cuenta diferentes interpretaciones realistas. Por
consiguiente, se obviara el elemento denominativo en la comparacién unicamente en
el (poco frecuente) caso de que la legibilidad del signo sea verdaderamente irrealista,
sin la ayuda de una descripcion de la marca o de la otra marca.

4.2.4 Coincidencias en otros aspectos irrelevantes

El hecho de que se den coincidencias entre los signos no indica necesariamente que
exista entre ellos similitud alguna. Este es particularmente el caso de aquellas marcas
en las que las coincidencias no se perciben de manera independiente dentro de la
impresion de conjunto de las mismas. El Tribunal considerd que los siguientes signos
son diferentes a pesar de las coincidencias en sus secuencias de letras.

Ejemplos
Signo anterior Signo impugnado Asunto
StoCretec CRETEO 28/01/20186, T-640/13,
EU:T:2016:38
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Signo anterior Signo impugnado Asunto

Los signos en conflicto son diferentes (apartado 87). En la impresion visual creada por las marcas,
los comienzos «sto» y «cre» y los finales «tec» y «o» desempefian un papel mas importante que las
silabas «cre» y «te», ubicadas en medio de los signos y menos percibidas por el publico destinatario.
Por ello, se concluye que no existe similitud visual entre los signos (apartado 71). Las marcas no son
fonéticamente similares, en particular en razén de sus diferentes comienzos y finales (apartado 72). La
comparacién conceptual sigue siendo neutra, pues «StoCretec» y « CRETEO» son términos acufiados

sin ningun significado en aleman (apartado 73).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
ALDI 7\ 16/07/2014, T-36/13,
Alifoods EU:T:2014:673

Los elementos figurativos y la palabra adicional «foods» han de tenerse en cuenta a la hora de
comparar estos signos (apartados 54-55). La impresién visual de conjunto de los signos en cuestiéon
es claramente diferente (apartados 59-61). Los signos no son fonéticamente similares, teniendo en
cuenta, en particular, el elemento adicional de la palabra «foods» presente en la marca impugnada

(apartados 65-66). Por ultimo, las marcas tampoco son conceptualmente similares (apartado 73).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

)

VOO

N

16/07/2014, T-36/13,
e
EU:T:2014:673

Los elementos figurativos de las marcas figurativas anteriores refuerzan las diferencias con respecto a la
marca solicitada (apartado 36). El ritmo de pronunciacion de los signos en cuestion también es diferente
(apartados 43- 44). Puesto que las palabras no tienen significado alguno, no es posible llevar a cabo

una comparacion conceptual (apartado 54).

Lo mismo se aplicara a las similitudes en los elementos figurativos menos relevantes.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

16/07/2014, T-36/13,

ma EU:T:2014:673
ANTONTO BACIONE

Los elementos figurativos de estos signos tienen el mismo contorno, pero el publico destinatario los
percibirda como diferentes (apartados 45-47). Los elementos denominativos son también diferentes

puesto que solo tienen dos letras en comun, que se encuentran, ademas, en diferentes posiciones.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

22/03/2012, B 1 837 106

Las marcas coinciden solo en que los elementos denominativos estan escritos en blanco sobre un
fondo gris y en el marco blanco que separa los elementos verbales y el paisaje en partes iguales. Se
trata de elementos figurativos comunes y omnipresentes en marcas de practicamente todos los ambitos
comerciales. No son estos detalles los que captan la atencién del consumidor, sino el original término
«tukag» en la marca previa y la palabra «Ekonomik» en la marca impugnada. Puesto que los signos
coinciden solo en aspectos irrelevantes y no tienen nada en comun fonética ni conceptualmente, se

consideran diferentes en general.

La resolucion ha de contener un riguroso razonamiento relativo a la comparacion de
los signos y al motivo por el que la coincidencia de ciertos aspectos se considera
irrelevante.

425 Coincidencia en un elemento no distintivo

Si los signos coinciden exclusivamente en un elemento descriptivo o no distintivo
de los productos y servicios correspondientes en todas las partes del territorio en
cuestién, y ambos contienen otro elemento o elementos distintivos capaces de
diferenciar dichos signos, estos se pueden considerar diferentes.

Consecuentemente, han de cumplirse dos condiciones para constatar la diferenciacion
en este contexto:

® E| elemento coincidente debera ser no distintivo (si el elemento coincidente tiene
algun caracter distintivo, por escaso que sea, los signos no podran considerarse
diferentes);

® Ambos signos deberan contener otros elementos que sean distintivos vy
susceptibles de diferenciar las marcas.
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Por ello, dos signos pueden ser diferentes para algunos de los productos y servicios,
pero no para otros. En tales casos, la estrategia podria justificar la comparacion de
algunos de los productos y servicios para ver si son diferentes y a continuacion
proseguir con la apreciacion de la similitud de los signos solo para los restantes
productos y servicios.

Asimismo, si en una parte del territorio en cuestion el elemento de coincidencia no
se considera descriptivo 0 no distintivo, por ejemplo en los casos en los que no se
entiende un término, los signos no se podran considerar diferentes.

Los siguientes ejemplos inventados ilustran casos en los que la coincidencia de un
elemento no podra dar lugar a similitud porque ese elemento es no distintivo y los
otros elementos, claramente diferentes, permiten al publico diferenciar suficientemente
entre las marcas.

Signo anterior Signo impugnado

HOTEL FRANCISCO HOTEL ZENITH

Productos y servicios: suministro de alojamiento

Territorio: UE

CASA ENRIQUE CASA RACHEL

Productos y servicios: suministro de servicios de restauracion

Territorio: Espafia (donde «casa» significa también «bar» o «restaurante»)

MARKET.COM FITNESS.COM

Productos y servicios: servicios de telecomunicaciones

Territorio: UE

Ejemplos de la jurisprudencia

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

IEI 22/06/2010, T-563/08,

— CARBON CAPITAL MARKETS | EU:T:2010:251
R .
Capltal (apartados 39-61)
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Productos y servicios: clase 36

Territorio: UE (se considera que el publico destinatario esta familiarizado con la terminologia financiera

basica en inglés)

Apreciacion: el elemento comun «capital markets» describe directamente los servicios.

Segun las reglas establecidas mas arriba, a pesar de la falta de caracter distintivo
de los elementos comunes, no resultaria apropiado determinar una falta de similitud
cuando:

® |a combinacién especifica de los elementos confiera a estos signos cierto caracter
distintivo (es decir, la combinacion estaria protegida);

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

22/05/2012, T-60/11,
EU:T:2012:252

Productos y servicios: Clases 30, 31, 42
Territorio: UE

Apreciacion: Existe cierta similitud entre las marcas. La marca anterior consta de dos elementos no
distintivos para los productos en cuestiéon —la imagen de una espiga trigo (descriptiva para productos
de panaderia) y el elemento verbal laudatorio «PREMIUM». La combinaciéon de estos elementos es
arbitraria (a diferencia de la frase «mercados de capitales» en el ejemplo anterior, que es una expresion
consagrada). La coincidencia entre las marcas no se limita por tanto a los elementos no distintivos sino

que se extiende a su combinacién particular.

® ¢| otro elemento que debe diferenciar los signos sea percibido como un detalle
figurativo insignificante, o no sea distintivo (véase el punto 3.2.3.1 supra);

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/06/2012, T-277/11,

-
I'h Ote l IHotel EU:T:2012:295
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Productos y servicios: relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las clases 35, 39,
41,42, 43

Territorio: UE

Apreciacién: la diferencia visual entre las marcas (el fondo naranja y escritura particular) no desvian
la atencion del elemento comun. Las marcas son visualmente muy similares, e idénticas fonética y

conceptualmente (apartados 83 a 92).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

waterPerfect 28/01/2015, T-123/14,
AquaPerfect
EU:T:2015:52

Productos y servicios: clase 7
Territorio: UE

Apreciacién: mientras que el elemento «Perfect» tiene un caracter distintivo débil, subsiste el hecho
de que ninguno de los demas elementos puede considerarse de gran valor distintivo. Los elementos
«aqua» y «water» también tienen un caracter distintivo débil ya que el publico destinatario los percibira

en el sentido de «agua» y los productos cubiertos consisten, de uno u otro modo, en agua (apartado 42).

Se encontrd que los signos eran visual, fonética y conceptualmente similares en un grado medio.

® |a totalidad de los elementos no distintivos que constituyen (conforman en
exclusiva) el signo estén incluidos en el otro signo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

13/05/2015, T-102/14,

POST TPG POST
EU:T:2015:279

Productos y servicios: Clase 39 y otras relacionadas con productos postales
Territorio: Alemania, UE

Apreciacion: aunque el elemento «post» como tal no es distintivo para los servicios postales,
corresponde a la marca anterior, que debié atribuirse con un minimo grado de caracter distintivo
(apartado 43)

En resumen, constatar una «diferenciacion en general» por una coincidencia
exclusivamente de elementos no distintivos debera limitarse a casos evidentes en los
que el otro elemento sirva para distinguir dichos signos.

En los casos menos evidentes debera atribuirse un bajo caracter distintivo a las
marcas. Entonces comenzara el examen y los casos se resolveran en la fase de
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la apreciacién global (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble
identidad y riesgo de confusion, Capitulo 7, Apreciacion global, punto 6.2).
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1 Observaciones generales

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea (en lo sucesivo, el «Tribunal») sostiene, en
su sentencia de 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24:

«[...Jaquellas marcas que tienen un elevado caracter distintivo, bien intrinseco, o bien
gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor proteccién que
las marcas cuyo caracter distintivo es menory;

«[...]Jel caracter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe
tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios
designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusiony.

La evaluacion del caracter distintivo de una marca anterior es especialmente
importante en los casos en los que uUnicamente se da un bajo grado de similitud
entre los signos, ya que debe evaluarse si este bajo grado puede compensarse con
el elevado grado de similitud entre los productos (11/06/2014, T-281/13, Metabiomax,
EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279,
§ 67) y viceversa.

Con arreglo a la jurisprudencia, hay que distinguir entre el factor basado en el
caracter distintivo de la marca anterior, que determina la proteccién concedida a
tal marca, y el caracter distintivo que posee el elemento de una marca compleja,
que determina su capacidad de dominar la impresiéon de conjunto producida por
dicha marca (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Si bien es
cierto que debe examinarse el caracter distintivo de un elemento de una marca
compleja desde la fase de la apreciaciéon de la similitud de los signos (...),
el grado de caracter distintivo de la marca anterior es uno de los elementos
que debe tomarse en consideracién para la apreciacion global del riesgo de
confusion. Por tanto, no procede tomar en consideracion la eventual escasa fuerza
del caracter distintivo de las marcas anteriores en la fase de la apreciacion de la
similitud entre los signos (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold
et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, Golden Eagle / Golden
Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game,
EU:T:2010:210, § 27).

Por consiguiente, la Oficina distingue entre (i) el analisis del caracter distintivo de la
marca anterior en su conjunto, lo que determina el ambito de proteccién conferido a
la marca y es uno de los factores de la apreciacién global del riesgo de confusion y
(ii) el analisis del caracter distintivo que posee un elemento de las marcas cuando se
comparan.(62)

Aunque se debe apreciar el caracter distintivo de los elementos tanto de la marca
anterior como de la marca impugnada, el caracter distintivo de la marca en su conjunto
se aprecia Unicamente respecto a la marca anterior.(%3) El caracter distintivo de la
marca impugnada en su conjunto carece de relevancia, como tal, respecto a la

62 veanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 4,
Comparacion de los signos.
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apreciacion de riesgo de confusion, segun se explicara mas detalladamente en el
punto 2.1.2 infra. Por ello, cualquier referencia que se haga mas adelante al caracter
distintivo de la marca en su conjunto se referira, exclusivamente, a la marca anterior.

2 Apreciacién del caracter distintivo de la marca anterior

La sentencia en el asunto Canon deja claro que (i) el riesgo de confusién es tanto
mas elevado cuanto mayor resulte ser el caracter distintivo de la marca anterior y
que (ii) las marcas anteriores que tienen un elevado caracter distintivo gracias al
renombre que tienen en el mercado, disfrutan de una mayor proteccién que las marcas
cuyo caracter distintivo es menor. Por consiguiente, el caracter distintivo de la marca
anterior, en su conjunto, determina la fortaleza y amplitud de su proteccion y se debe
tener en consideracion a los efectos de apreciar el riesgo de confusion.

21 Aspectos generales
211 Caracter distintivo

El Tribunal ha definido el caracter distintivo de la manera siguiente:

«Para determinar el caracter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si
posee un elevado caracter distintivo, el érgano jurisdiccional nacional debe apreciar
globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos
o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia
empresarial determinada» (énfasis anadido).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Es importante destacar que el caracter distintivo es una cuestibn de grado; al
analizarlo se aplica una escala gradual por la que un signo puede carecer
completamente de caracter distintivo, tener un elevado caracter distintivo o estar en
un punto intermedio.

63 vease, asimismo, el Objetivo 1 de la Practica comun sobre el efecto de los componentes carentes de caracter
distintivo o con un caracter distintivo débil en el riesgo de confusion, acordada en el marco de la Red Europea de
Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN).
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DISTINCTIVENESS

Un signo carece de caracter distintivo si tiene un caracter descriptivo de los propios
productos o servicios, o de las caracteristicas de tales productos o servicios (tales
como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.), si es laudatorio o si su uso en el
comercio es comun para tales productos o servicios. Del mismo modo, un signo que
sea genérico (como la forma comun de un envase o un color comun) también carecera
de caracter distintivo. Las normas para la apreciacion del caracter distintivo se atienen
a las establecidas por el examen de los motivos de denegacion absolutos.

Un signo puede tener un escaso caracter distintivo si evoca las caracteristicas
de los productos y servicios (sin que sea exclusivamente descriptivo de estas). Si
la evocaciéon de los productos o servicios es suficientemente imaginativa o habil, el
simple hecho de que haya una evocacién de las caracteristicas de los productos
puede no afectar sustancialmente al caracter distintivo. Por ejemplo:

® «Billionaire», en inglés, en relacion con servicios de juegos, es un término evocador
de un modo que puede afectar al caracter distintivo, porque implica, por ejemplo, la
posibilidad de convertirse en millonario.

® «Billy O'Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de
servicios de juegos como un habil juego de palabras sobre nombres irlandeses de
un modo que no afecta sustancialmente al caracter distintivo; puede considerarse
que posee un grado «normal» de caracter distintivo.

Se considera que un signo posee un grado «normal» de caracter distintivo
intrinseco si no existe ninguna indicacion de una limitacién de aquel (debida, por
ejemplo, a un caracter descriptivo, un significado laudatorio, etc.). Esto significa que
el signo en cuestidon posee un caracter totalmente distintivo, en el sentido de que
su aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado,
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o
perjudicada.

El titular de la marca anterior debera demostrar cualquier grado de caracter distintivo
superior que esta haya adquirido, lo que a menudo reivindica la parte oponente al
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objeto de lograr una ampliacion de su ambito de proteccion, presentando las pruebas
pertinentes (véase el punto 2.3 infra). Una marca no adquirira automaticamente
un elevado grado de caracter distintivo simplemente porque no haya un vinculo
conceptual con los productos y servicios cubiertos (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH /
H SILVIAN HEACH EU:C:2013:317, § 71).

No obstante, un solicitante de marca de la Unién Europea puede alegar que el signo
anterior tiene un escaso caracter distintivo. Una de las alegaciones que los solicitantes
aducen con mas frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus elementos, tienen
un escaso caracter distintivo, al existir muchas marcas que contienen o incluyen el
elemento en cuestién. Cuando el solicitante respalda esta afirmaciéon Unicamente con
referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios
registros de marca no es por si misma particularmente concluyente, dado que no
tiene por qué reflejar la situacion del mercado. En otras palabras, Unicamente sobre la
base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan
utilizado de manera efectiva (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174,
§ 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores
han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas
que incluyen este elemento, a fin de demostrar que tiene un escaso caracter distintivo.

Cuando se analiza el caracter distintivo de la marca anterior en su conjunto, siempre
se debe considerar que tiene, al menos, un minimo grado de caracter distintivo
intrinseco. Las marcas anteriores, ya sean de la Uniéon Europea o nacionales, gozan
de una «presuncion de validez». El Tribunal ha dejado claro en su sentencia de
24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «en un procedimiento
de oposicién a una solicitud de registro de una marca de la Union Europea no puede
cuestionarse la validez de las marcas nacionales». El Tribunal afadié que «debe
sefalarse que la caracterizacién de un signo como descriptivo o genérico equivale a
negar el caracter distintivo de éste».(%4)

21.2 Caracter distintivo intrinseco y elevado

La Oficina debe considerar, en un primer paso, el caracter distintivo intrinseco
general de la marca anterior (véase el punto 2.2 infra) y, en un segundo paso, si se
alega y es relevante para el resultado, si la marca anterior ha adquirido un caracter
distintivo elevado como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma
(véase el punto 2.3 infra).

El grado de caracter distintivo del signo anterior es uno de los factores a tener en
consideracion en la apreciacién global (11/11/1997, C-251/95, Sabél, EU:C:1997:528,
§ 23). Se trata de una cuestién de derecho que la Oficina debe examinar aun cuando
las partes no hagan ningun comentario al respecto. Por el contrario, el caracter
elevado adquirido por el uso del signo anterior es una cuestién de derechoyde hecho

64 vgase asimismo el Objetivo 1 de la comunicaciéon comun acerca de la practica comun de motivos de denegacién
relativos: riesgo de confusion (Efecto de los componentes carentes de caracter distintivo o con un caracter
distintivo débil) (PC5)
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que la Oficina no puede examinar, salvo que el oponente lo alegue y fundamente a su
debido tiempo (véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 1, Procedimientos
de oposicién, punto 4.2, Justificacién).

El caracter distintivo intrinseco de la marca impugnada en su conjuntono se examina
en el marco del procedimiento de oposicion, puesto que lo que es relevante a los
efectos del riesgo de confusién es el ambito de proteccion de la marca anterior.
Analogamente, el caracter distintivo elevado del signo impugnado también carece
de relevancia, porque el riesgo de confusion exige una consideracion del ambito de
proteccion de la marca anterior y no de la marca que se solicita. Si se reconoce que
una marca anterior tiene un ambito mas amplio de proteccién por su caracter distintivo
elevado, el renombre adquirido por la marca solicitada carece de relevancia, por
principio, a los efectos de apreciar el riesgo de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, La
Espanola, EU:C:2009:503, § 84).

21.3 Fecha relevante

Se debera analizar el caracter distintivo intrinseco de la(s) marca(s) anterior(es) en
la fecha de adopcion de la resolucion. El caracter distintivo elevado de la marca
anterior o las marcas anteriores (si es reivindicado) debera existir (i) en el momento
de presentacién de la solicitud de la marca de la Uniéon Europea impugnada (o en
cualquier fecha de prioridad) y (ii) en la fecha de adopcion de la resolucion.

214 Productos y servicios pertinentes

Unicamente se lleva a cabo la apreciacién del caracter distintivo intrinseco de la
marca anterior con respecto a los productos o servicios que se han considerado
idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.

Unicamente se lleva a cabo la apreciacion del caracter distintivo elevado de la
marca anterior respecto a los productos o servicios protegidos por el signo para el
que se reivindica un caracter distintivo elevado y que se han considerado idénticos o
similares a los productos y servicios impugnados.

Asimismo, lo relevante es la percepcion del publico destinatario en lo que concierne
estos productos y servicios (p. €j., si se trata o no un publico especializado).

2.2 Examen del caracter distintivo intrinseco de la marca
anterior
2.2.1 Principios generales

El primer paso al examinar el caracter distintivo de la marca anterior es examinar
su caracter distintivo intrinseco. Se aplican las mismas reglas y principios que se
aplican al examen del caracter distintivo intrinseco de los componentes, en relacion
con el publico destinatario y su contexto linguistico y cultural, territorio pertinente,
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productos y servicios pertinentes, etc. (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 4, Comparacién de los
signos, punto 3.2).

En la fase de determinar el caracter distintivo intrinseco de la marca anterior en
su conjunto, el caracter distintivo de sus distintos componentes (o del componente
unico) ya se ha establecido en la seccién de comparacién de los signos. En principio,
si una marca anterior incluye un elemento que tiene un grado normal de caracter
distintivo, el caracter distintivo intrinseco de dicha marca anterior en su conjunto
también es normal, con independencia de la posible presencia de otros componentes
no distintivos o débiles. Si el elemento mas distintivo de la marca anterior es distintivo
solo de forma escasa, en principio el caracter distintivo intrinseco general de dicha
marca sera de grado bajo.

Tal como se ha mencionado anteriormente, se presume que las marcas registradas
anteriores tienen al menos un grado minimo de caracter distintivo intrinseco
(24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), incluso cuando se presenten
pruebas convincentes para rebatir esta suposiciéon. Si el solicitante de marca de la
Unién Europea demuestra que ha iniciado una accion de anulacion contra la marca
registrada anterior, podra ser necesario suspender el procedimiento de oposicién en
espera del resultado de dicha accion.

El resultado del examen del caracter distintivo intrinseco de la marca anterior en su
conjunto puede ser uno de los siguientes:

® |a marca anterior tiene un grado inferior al normal de caracter distintivo porque,
en su conjunto, el signo es evocador (de un modo que afecta sustancialmente
al caracter distintivo) o laudatorio de las caracteristicas de los productos o
servicios idénticos o similares (o0 porque es débil a otro respecto). Como se indica
anteriormente, la Oficina no podra concluir que una marca anterior, en su conjunto,
es descriptiva o no distintiva.

® |a marca anterior tiene un grado normal de caracter distintivo porque, en
su conjunto, el signo no es descriptivo, ni evocador (de un modo que afecte
sustancialmente al caracter distintivo) o laudatorio (ni débil de otro modo) respecto
a los productos o servicios idénticos o similares.

La practica de la Oficina es considerar, cuando una marca anterior no sea
descriptiva (ni carente de caracter distintivo a otro respecto), que tiene un grado
de caracter distintivo intrinseco no superior al normal. En principio, cuando una
marca denominativa anterior no tiene un significado particular en relacion con
los productos o servicios pertinentes, tiene un grado normal de caracter distintivo
intrinseco (23/02/2022, T-198/21, Code-x / Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56;
30/06/2021, T-501/20, Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402, § 59). A este respecto,
la ausencia de un vinculo conceptual entre la marca y los productos o servicios
pertinentes no confiere automaticamente a dicha marca un elevado grado de caracter
distintivo intrinseco capaz de proporcionarle una proteccion mas amplia (como se
indica expresamente en 16/05/2013, C-379/12 P, H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.),
EU:C:2013:317, § 71 y, recientemente, en la misma linea, en 19/06/2019, T-28/18,
AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Sin embargo, como se ha indicado
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anteriormente, el grado de caracter distintivo puede mejorarse si se presentan pruebas
adecuadas que demuestren que la marca anterior ha adquirido un mayor grado de
caracter distintivo mediante el uso.

2272 Efecto del escaso caracter distintivo de la marca anterior

Como se ha explicado anteriormente en el punto 2.1.1, la Oficina, con arreglo a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, atribuye a la marca anterior, al menos, un grado
minimo de caracter distintivo.

La conclusién de que una marca tiene un grado escaso o incluso muy escaso (minimo)
de caracter distintivo puede tener un efecto diferente en el riesgo de confusion. En
general, tal conclusion constituye un argumento en contra del riesgo de confusion.
Debe, no obstante, equilibrarse con los demas factores, como el grado de similitud de
los signos y de los productos y servicios, y con el grado de atencion y complejidad del
publico destinatario.

El Tribunal ha hecho hincapié, en diversas ocasiones, en que la constataciéon de
un escaso caracter distintivo de la marca anterior no impide que se determine la
existencia de riesgo de confusién. Aunque el caracter distintivo de la marca anterior
debe tomarse en consideracion al apreciar el riesgo de confusion, se trata unicamente
de uno de los diversos factores que interviene en dicha apreciacion. Asi pues, incluso
en un caso que comprenda una marca anterior de escaso caracter distintivo, puede
darse un riesgo de confusion habida cuenta, en concreto, de un elevado grado de
similitud entre los signos y entre los productos o servicios de que se trate (13/12/2007,
T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Se ha afirmado la existencia de riesgo de confusién para productos similares e
idénticos cuando las marcas diferian unicamente en su estilizacién o en la existencia
de elementos figurativos no distintivos y presentaban, pues, un elevado grado de
similitud:

Marca anterior Signo impugnado Asunto

13/06/2012,

. R iy :
l = Ote iHotel T-277/11,

EU:T:2012:295

Productos y servicios: Clase 43 y otros servicios relacionados con los viajes y la hosteleria
Territorio: UE

Apreciacién: Las marcas son muy similares desde el punto de vista visual; existe identidad fonética y
conceptual.
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Marca anterior Signo impugnado Asunto

15/10/2015,

cushe [

EU:T:2015:781

Productos y servicios: Clase 25
Territorio: Alemania
Apreciacion: Las marcas son visual y conceptualmente similares. Existe identidad fonética.

No cabe poner en tela de juicio la conclusion referida al riesgo de confusion argumentando que la marca

denominativa anterior es puramente descriptiva y posee, pues, un escaso caracter distintivo.

El hecho de que la marca en cuestion se componga del mismo signo verbal que la marca denominativa
anterior y se distinga de ella Unicamente por un elemento figurativo sin un significado concreto podria,

percibirse como una configuracién particular de la marca denominativa anterior (apartados 73y 77).

Por otra parte, se ha descartado el riesgo de confusion incluso en relacién con
productos idénticos, en casos en los que el grado de similitud entre las marcas era
escaso debido a diferencias derivadas de un elemento adicional plenamente distintivo:

Marca anterior Signo impugnado Asunto
13/05/2015,

POST TPG POST T-102/14,
EU:T:2015:279

Productos y servicios de la clase 39 y otros relacionados con los servicios postales
Territorio: Alemania, UE

Apreciacién: La marca anterior posee un caracter distintivo limitado. Las diferencias entre las marcas
debidas a la adicion del elemento distintivo «TPG» se percibiran tanto de forma visual, como fonética y
conceptual (apartados 61 y 68).

Marca anterior Signo impugnado Asunto
21/05/2005,
F1 F1H20 T-55/13,

EU:T:2015:309
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Productos y servicios: Clases 9, 25, 38, 41
Territorio: 1T, RU y otros

Apreciacién: La similitud visual y fonética es escasa, los signos son conceptualmente distintos. Es
probable, en efecto, que el elemento «F1» genere un vinculo en la mente del publico destinatario entre
tales productos y servicios y las carreras automovilisticas. El caracter distintivo de las marcas verbales
anteriores no contribuye a conferir a estas, o al elemento de la marca solicitada compuesta por la
combinacion alfanumérica «F1», un caracter dominante o un caracter distintivo independiente, en la
medida en que la marca solicitada no sera dividida en sus componentes por el publico destinatario, sino

que sera percibida por dicho publico en su totalidad (apartados 45 y 50).

2.2.3 Temas especificos

2.2.31 Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos

El Tribunal, en su resolucidon de 09/09/2010, C-265/09 P, a, EU:C:2010:508, sostuvo
que el caracter distintivo de las marcas de una sola letra ha de valorarse realizando
un examen basado en los hechos, referido a los productos y servicios de que se trate
y siguiendo los mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas
(apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la
Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la
aplicacion del criterio del caracter distintivo debe ser igual para todas las marcas) es
de aplicacion también en casos inter partes, cuando se trate de determinar el caracter
distintivo de las marcas formadas por una sola letra.

El Tribunal, si bien reconocié que puede resultar mas dificil establecer el caracter
distintivo de las marcas formadas por una sola letra que el de otras marcas
denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios
especificos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del caracter distintivo
tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

La Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el caracter
distintivo de una marca anterior, no es correcto apoyarse en presunciones, como la
afirmacion a priori de que los consumidores no tienen el habito de percibir letras
aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a
la disponibilidad de los signos, dado el nimero limitado de letras existente.

El Tribunal General ha declarado desde entonces, en varios asuntos, que una marca
constituida por una sola letrao numero puede tener caracter distintivo intrinseco
(08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all
mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

En su sentencia de 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, el Tribunal General no
aceptd el argumento del solicitante de que las letras Unicas estan, generalmente,
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desprovistas de caracter distintivo per se y que, por consiguiente, solo puede
protegerse su representacion grafica (véanse los apartados 38 y 49).

En consecuencia, mientras que las marcas anteriores registradas consistentes en
una sola letra (o numero) representados en caracteres estandar disfrutan de una
presuncion de validez, su grado de caracter distintivo intrinseco habra de ser valorado
con referencia a los productos o servicios en cuestion.

De presentarse la correspondiente alegacion, deberan tenerse en cuenta las pruebas
presentadas por la parte oponente que demuestren que la marca anterior, consistente
en una sola letra, hubiere adquirido un caracter distintivo elevado. Esta circunstancia
podria dotar a la marca anterior de un mayor ambito de proteccion.

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas consistentes en una
Unica letra o un unico numero en caracteres estandar (es decir, denominativas) como a
las marcas que consistan en una unica letra o un Unico nimero estilizado.

Cuando el oponente demuestre con éxito que su marca consistente en una sola
letra ha adquirido un grado elevado de caracter distintivo como resultado de un uso
intensivo, debera valorarse cuidadosamente la repercusion del mismo en el resultado
final. En primer lugar, el caracter distintivo elevado respecto de la marca consistente
en una sola letra anterior no puede justificar una declaracién de riesgo de confusion,
si la impresion visual global de los signos es lo suficientemente distinta como para
distinguir los signos con seguridad. En segundo lugar, si las pruebas demuestran el
uso de una marca consistente en una sola letra estilizada o que viene acompafnada
por elementos figurativos adicionales, el beneficio del ambito de proteccién mas amplio
se acumula a la forma en la cual hubiera sido utilizada, y no a la letra sola como tal, o
a cualquier otra variacion estilizada de la misma.

Por otra parte, de conformidad con la sentencia «a» relativa a los signos cortos —y
salvo que la combinacion de letras por si sea, intrinsecamente, carente de caracter
distintivo para los productos y servicios (por ejemplo, «S» o «XL» para los productos
de la clase 25)— estos signos no son necesariamente distintivos tan solo en grado
bajo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

2.2.3.2 Marcas colectivas

Cuando la marca en que se base la oposicidon sea una marca colectiva, su caracter
distintivo intrinseco se evaluara de la forma habitual. La marca puede tener un caracter
distintivo bajo o muy bajo en lo respecta a la naturaleza o a otras caracteristicas de
los productos en cuestion. El hecho de que la marca sea colectiva no implica que su
ambito de proteccion sea mas amplio (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292,
§ 49-52; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Incluso cuando la marca anterior sea una marca colectiva que contenga un elemento
descriptivo de la procedencia geografica y esté registrada con arreglo al articulo 74
apartado 2, del RMUE, su caracter descriptivo se evaluara de la forma habitual. Se
considerara que los elementos descriptivos de la procedencia geografica en tales
marcas colectivas carecen de caracter distintivo. Ello se debe a que el caracter
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distintivo de tales marcas resultara de la incorporacién de otros elementos que
permiten al consumidor distinguir los productos o servicios de los miembros de la
asociacion titular de los de otras empresas (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI
(fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73). Si la marca anterior consiste Unicamente
en un elemento descriptivo de la procedencia geogréfica, se considerara que su
caracter distintivo es bajo (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

2.3 Examen del caracter distintivo elevado

Tras examinar con caracter obligatorio el caracter distintivo intrinseco, el segundo
paso consiste en comprobar, siempre que la parte oponente haya realizado la
correspondiente alegacion (%), si la marca anterior ha adquirido un caracter distintivo
elevado en el momento de la presentacion (o fecha de prioridad) de la solicitud de
marca de la Union Europea impugnada como consecuencia del uso que la parte
oponente hubiera hecho de la misma.

Siempre se ha de tener en consideracion el caracter distintivo de la marca anterior al
decidir sobre el riesgo de confusién. El riesgo de confusién es tanto mas elevado
cuanto mayor resulta ser el caracter distintivo de la marca anterior (11/11/1997,
C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24). Por tanto, las marcas que tienen un caracter
distintivo elevado disfrutan de una mayor proteccion que las marcas cuyo caracter
distintivo es menor (29/09/1998, C-39/97,Canon, EU:C:1998:442, § 18).

En la practica, esto significa que el hecho de que una marca anterior disfrute de un
caracter distintivo elevado o renombre es una razén a favor de determinar el riesgo de
confusién.

Un grado elevado de caracter distintivo de una marca individual implica que el
publico destinatario reconoce que la marca tiene la capacidad elevada o una gran
capacidad para identificar los productos o servicios para los que esta registrada como
procedentes de una determinada empresa. No basta el simple conocimiento o el
reconocimiento de la marca por parte del publico destinatario como, por ejemplo, una
marca de certificacion. El reconocimiento elevado de una marca debe guardar relacion
con su funcion esencial, la cual, en el caso de las marcas individuales, es la de
indicar el origen comercial. El caracter distintivo elevado de una marca es el resultado
de su uso segun su funcion esencial (07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING / NF
ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).

El uso conforme a la funcién esencial de la marca puede conferir un caracter distintivo
elevado a marcas con poco o ningun caracter distintivo intrinseco o a aquellas que son
intrinsecamente distintivas.

Marca anterior Signo impugnado Asunto

65 veanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 1, Aspectos procesales.
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Productos y servicios: clase 33.
Territorio: Francia.

Apreciacion de la marca anterior « CRISTAL»: «En cuanto a la consideracion de que «Cristal» es una
indicacion descriptiva de los productos en cuestion (vinos espumosos con caracter cristalino), la Sala no
puede aceptarla. Por otro lado, se trata de una indicacién evocativa que sugiere el caracter cristalino
de los vinos, pero de ningun modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que ha quedado

probado el elevado caracter distintivo de la marca CRISTAL en el mercado francés» (apartado 31).

El Tribunal ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a la apreciacion del
caracter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, ofreciendo una lista no
exhaustiva de factores:

«Al realizar la apreciacion mencionada, procede tomar en consideracion, en particular,
las cualidades intrinsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no,
de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido
registrada, la cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la extension
geogréfica y la duracién del uso de esta marca, la importancia de las inversiones
hechas por la empresa para promocionarla, la proporcion de los sectores interesados
que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial
determinada gracias a la marca, asi como las declaraciones de Camaras de Comercio
e Industria o de otras asociaciones profesionales».

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

La prueba del caracter distintivo elevado adquirido a través del uso debe hacer
referencia tanto a (i) la zona geografica pertinente como a (ii) los productos y servicios
pertinentes. La parte oponente puede reivindicar el caracter distintivo elevado de la
marca anterior solo respecto a una parte de los productos y servicios registrados. De
conformidad con la prueba presentada, la Oficina debera establecer, con precision,
para qué productos y servicios ha sido adquirido el caracter distintivo. La naturaleza,
factores, prueba y la apreciacion del caracter distintivo elevado son los mismos que
para el renombre. Para mas informacién sobre las pruebas que son necesarias
y su apreciacion, véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 5, Marcas
renombradas (articulo 8, apartado 5, del RMUE).

No obstante, una declaracion de renombre exige que se alcance un determinado
umbral de reconocimiento mientras que, como se ha indicado anteriormente, el umbral
para una declaraciéon de caracter distintivo elevado puede ser inferior.
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El caracter distintivo elevado corresponde a cualquier nivel por encima del caracter
distintivo intrinseco.

Marca anterior Signo impugnado Asunto

Coto DAreis
: 12/03/2008,

EL COTO .3

T-332/04, EU:T:2008:69

Productos y servicios: clases 33, 35y 39.
Territorio: UE.

Apreciacion del grado elevado de caracter distintivo de la marca «<EL COTO»: «La Sala de Recurso tuvo
en cuenta el conocimiento en el mercado de la marca anterior “EL COTO” e hizo una aplicacién correcta
de la jurisprudencia [...] al dejar constancia del elevado caracter distintivo de la marca anterior “EL
COTQO” debido a su conocimiento en el mercado espafiol, habida cuenta de los siguientes elementos:
el certificado expedido por el Secretario General del Consejo Regulador de la Denominacién de Origen
Calificada “Rioja”, que certifica que la interviniente comercializa sus vinos, entre otras, bajo las marcas
“EL COTO” y “COTO DE IMAZ” desde 1977 y que las marcas mencionadas “gozan de una significativa
notoriedad” en Espafa; diversas resoluciones de la OEPM en las que se reconoce que la marca “EL
COTO” de la interviniente goza de notoriedad en Espafia; el documento relativo a la evolucion de las
ventas de la interviniente, que indica que se habian vendido con la marca “EL COTO” 339.852, 379.847,
435.857 y 464.080 cajas de doce botellas de vino en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente»
(apartado 50).

Es importante sefialar que la adquisicién del caracter distintivo elevado de una marca
puede ser asimismo resultado del uso de un fragmento de una marca registrada
como parte de esta (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32;
07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

El resultado del examen del caracter distintivo elevado puede ser uno de los
siguientes:

e Cuando no haya pruebas del caracter distintivo elevado con respecto a los
productos y servicios pertinentes o al territorio, o la prueba sea insuficiente, el grado
de caracter distintivo de la marca anterior sera su caracter distintivo intrinseco
(inferior al normal o normal).

e Cuando haya pruebas del caracter distintivo elevado con respecto a todos o
algunos de los productos y servicios pertinentes y al territorio, y la prueba sea
suficiente:

o si la marca anterior tiene un caracter distintivo inferior al caracter distintivo
intrinseco normal, la marca o el elemento podra haber adquirido un caracter
distintivo normal o incluso elevado, en funcion de la prueba presentada 6; o

66 Ppara mas informacién sobre las pruebas que son necesarias y su apreciacion, véanse las Directrices, Parte C
Oposicién, Seccién 5, Marcas renombradas (articulo 8, apartado 5, del RMUE).
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o si la marca anterior tiene un caracter distintivo intrinseco normal, podra haber
adquirido un caracter distintivo elevado.

Hay que recordar que, si bien una marca en su conjunto puede haber adquirido
mayor caracter distintivo, puede haber elementos descriptivos que tendran un caracter
distintivo inferior al normal o que carezcan de él. Por ejemplo, el caracter distintivo
elevado de la marca «Coca Cola» en su conjunto no cambia el hecho de que el
elemento «Cola» siga siendo totalmente descriptivo para determinados productos.
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1 Introduccion

La Oficina examina normalmente los factores mas destacados y que suelen ser
relevantes en relacion con el riesgo de confusion bajo epigrafes distintos, antes
del capitulo sobre la apreciacion global. Estos factores se abordan en los capitulos
anteriores de estas Directrices.

Sin embargo, la apreciacion global también tiene en cuenta otros factores, basados
en alegaciones y pruebas presentadas por las partes, que son relevantes para la
decision sobre el riesgo de confusion. Este capitulo se ocupa de los argumentos o
alegaciones frecuentes de las partes.

2 Familia/serie de marcas

Cuando una oposicién a una solicitud de marca de la Union Europea se basa en varias
marcas anteriores y dichas marcas poseen caracteristicas que permitan considerarlas
parte de una misma «serie» o «familia» de marcas, la posibilidad de asociar la marca
impugnada con las marcas anteriores que forman parte de la serie puede dar lugar a
un riesgo de confusion. Los tribunales han indicado claramente las dos condiciones
acumulativas que deben cumplirse (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65,
§ 123-127, confirmada mediante 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514,
§ 63).

® En primer lugar, el titular de una serie de marcas anteriores debe presentar la
prueba de uso de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo menos, de
varias marcas que puedan constituir una «serie» (es decir, al menos tres).

® En segundo lugar, la marca solicitada no solo debe ser similar a las marcas
pertenecientes a la serie, sino también debe poseer caracteristicas que permitan
asociarla a esta. Esta asociacion debe inducir al publico a creer que la marca
impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y servicios
podrian proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas entre si.
Esto podria no ser el caso, por ejemplo, cuando el elemento comun de la serie de
marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posicion diferente
de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la serie, bien con
un contenido semantico diferente.

El argumento segun el cual existe una «familia de marcas» debera reivindicarse antes
de que expire el plazo fijado para motivar la oposicion. La parte oponente debe
aportar la prueba en el mismo plazo en que ha utilizado las marcas que forman la
presunta familia en el mercado, hasta el punto de que el publico destinatario se ha
familiarizado con esta serie de marcas que designan los productos o servicios de una
empresa particular.

Para afirmar que la parte oponente posee una familia de marcas es necesario el uso
de al menos tres marcas, el umbral minimo para que tal argumento sea tomado
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debidamente en consideracion. La prueba de uso de unicamente dos marcas no
puede justificar la existencia de una serie de marcas.

Normalmente, las marcas que constituyen una «familia» y se utilizan en este sentido
son todas marcas registradas. No obstante, no debe excluirse que la doctrina relativa a
la «familia de marcas» incluya igualmente las marcas no registradas.

Si la parte oponente ha demostrado la existencia de una familia de marcas, no seria
correcto comparar individualmente la marca solicitada impugnada con cada una de
las marcas anteriores que forman la familia. La evaluacion de la similitud debera
efectuarse, mas bien, comparando la marca impugnada con la familia en su
conjunto, a fin de determinar si el signo impugnado presenta las caracteristicas que
pueden provocar en la mente de los consumidores una asociacion con la familia
de marcas de la parte oponente. De hecho, una comparacion individual entre los
signos en conflicto podria incluso determinar que los signos no son lo suficientemente
similares para dar lugar a un riesgo de confusién, mientras que la asociacién del signo
impugnado con la familia de marcas anteriores podria ser el factor decisivo que incline
la balanza a favor de la existencia de un riesgo de confusion.

Para que el publico pueda suponer la existencia de una familia de marcas es
necesario que el denominador comun de la solicitud impugnada y la familia
de marcas anteriores tenga caracter distintivo, o bien per se, o bien adquirido a
través del uso para permitir una asociacion directa entre todos estos signos. De forma
similar, no cabe suponer la existencia de una familia de marcas cuando los demas
componentes de los signos anteriores tengan un mayor impacto sobre la impresion
global de tales signos.

Signos anteriores Signo impugnado Asunto
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc- 06/06/2002,
ALERGOFTAL
Ophtal, Pan-Ophtal R 838/2001-1
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Productos y servicios: Clase 5
Territorio: Alemania

Apreciacion: La Sala estimé que las diferencias entre los signos excluian la posibilidad de que la
marca impugnada se considerara parte de la familia de marcas de la parte oponente (suponiendo
que se hubiera determinado su existencia). En particular, la Sala consideré que, mientras la presunta
«serie» dependia de la presencia en todos los casos del sufijo «-ophtal» (y no «oftal») precedido de un
guion, el signo impugnado no incluia exactamente el mismo sufijo ni reflejaba exactamente los mismos
principios de construcciéon. Cuando se combina «ophtal» con «Pan-», «Crom-» y «Visc-», estos prefijos
parcialmente inconexos adquieren un mayor valor distintivo que determina de forma muy significativa la
impresion global de cada una de las marcas en su conjunto, y que en cada caso presentan elementos
iniciales claramente diferenciados de la primera parte - «Alerg» - de la marca solicitada. Al ver la marca
«Alergoftal», el consumidor aleman no pensaria en dividirla en dos elementos, por oposicién a cuando
se le invita a hacerlo ante marcas formadas por dos elementos separados por un guion (apartados 14,
18).

Signos anteriores Signo impugnado Asunto

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC 14/07/2011,
OFTAL CUSI

OPHTAL, etc. T-160/09

Productos y servicios: Clase 5
Territorio: UE

Apreciacion: El elemento «Ophtal», que indica preparaciones oftalmolégicas, es un elemento débil
en la familia de marcas. Los elementos «TIM», «SIC» y «LAC» son los elementos distintivos
(apartados 92-93).

La conclusion de que una marca determinada forma parte de una familia de marcas
debe basarse en que el componente comun de los signos es idéntico o muy
similar. Los signos deben incluir el mismo elemento distintivo y este elemento debe
desempenar un papel independiente en el signo en su conjunto. Las diferencias
graficas de menor importancia en el componente comun no pueden excluir la
posibilidad de que exista una serie de marcas, cuando el publico pueda interpretar
que estas diferencias son una presentacién moderna de la misma linea de productos.
En cambio, las letras que son diferentes de las del componente comun o afiadidas a
este no permiten por lo general suponer que existe una familia de marcas.

Normalmente, el elemento comun caracteristico de la familia aparece en el mismo
lugar dentro de las marcas. Por consiguiente, la presencia del mismo elemento (o de
uno muy similar) en el mismo lugar en el signo impugnado sera un firme indicio de que
la marca posterior puede asociarse a la familia de marcas de la parte oponente. No
obstante, el hecho de que el elemento comun aparezca en un lugar distinto en el signo
impugnado se opone firmemente a que en la mente de los consumidores se produzca
dicha asociacion. Por ejemplo, es poco probable que se asocie el signo impugnado
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ISENBECK con la familia de marcas BECK en la que el elemento BECK se encuentra
al principio de los signos que constituyen esta familia.

Signos anteriores Signo impugnado Asunto

16/06/2011,
UNIZINS, UNIFONDS y UNIRAK | UNIWEB
C-317/10 P

Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)
Territorio: Alemania

Apreciacion: En virtud de esta sentencia, el Tribunal anulé una resolucién del TG, dado que no se habia
evaluado adecuadamente la estructura de las marcas objeto de comparacién, ni la influencia de la

posicion de su elemento comun sobre la percepcion del publico destinatario (apartado 57).

A continuacion, se presentan algunos ejemplos en los que las Salas han considerado
que se demuestra la existencia de una familia de marcas:

Signos anteriores Signo impugnado Asunto
UniSECTOR
- 05/03/2009,
UniSTARTUP uni-gateway
- R 31/2007-1
UnRISTRATEGIF

Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)
Territorio: Alemania

Apreciacion: La Sala estimé que la parte oponente habia facilitado pruebas suficientes, al presentar, en
particular, referencias procedentes de la prensa especializada correspondiente, como FINANZtest, y al
mencionar su considerable cuota de mercado, del 17,6 %, en los fondos de inversion «Uni» entre las
sociedades alemanas gestoras de fondos, para demostrar que utiliza el prefijo «UNI» para varios fondos
de inversién bien conocidos. Existe riesgo de confusion desde el punto de vista de la familia de marcas,
ya que el sector econémico interesado incluiria la marca solicitada en la serie de marcas, pues esta

ultima esta disefiada de acuerdo con un principio similar (apartados 43-44).

Signos anteriores Signo impugnado Asunto
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, 11/09/2008,
ZENTRIFIX
CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc. R 1514/2007-1
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Productos y servicios: Clases 1, 17 y 19 (pegamentos)
Territorio: Espafia

Apreciacion: La Sala considerd que la parte oponente habia demostrado la existencia de una familia
de marcas. En primer lugar, la Sala desestim6 el hecho de que el elemento comin «FIX» no fuera
distintivo, dado que no es una palabra espafiola y que hasta su mismo significado en espafiol «fijar»
no evoca espontaneamente en la mente del consumidor medio espafiol un vinculo con el contexto de
las colas y adhesivos, ya que verbos como «pegar», «encolar» o «adherir» son los que se utilizan
mas asiduamente en este contexto. En segundo lugar, la parte oponente demostré el uso de todas
las marcas que constituyen la familia. Una serie de facturas y textos promocionales demuestran
debidamente que los productos que llevan estas marcas estan a disposicion de los consumidores en
el mercado. Por consiguiente, los consumidores saben que existe una familia de marcas. En tercer lugar,
ZENTRIFIX presenta caracteristicas que reproducen las de las marcas de la familia. El elemento «FIX»
se encuentra al final; el elemento que lo precede hace alusién a algo que tiene cierta relevancia para los
pegamentos; los dos elementos se yuxtaponen sin signos de puntuacién, guiones o separacion fisica; el

tipo de letra utilizado para ambos elementos es el mismo (apartados 43-44).

Signos anteriores Signo impugnado Asunto
30/04/2009,
CITIBANK, CITIGOLD, R 821/2005-1
CITICORP, CITIBOND, | CITIGATE (confirmado mediante
CITICARD, CITIEQUITY, etc. 26/09/2012, 1-301/09,
EU:T:2012:473)

Productos y servicios: Clases 9, 16 (productos que pueden estar relacionados con las finanzas)
Territorio: UE

Apreciacion: La Sala estimd que las pruebas —que consistian en particular en extractos de los sitios
web, memorias anuales; anuncios de prensa, etc., de la parte oponente— estan llenas de referencias
a sus marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Las pruebas demuestran
que CITIBANK tiene el caracter de «marca de la casa» o marca basica, y que las partes oponentes
han desarrollado toda una serie de sub-marcas basadas en el concepto CITI. La marca impugnada
CITIGATE es el tipo de marca que las partes oponentes podrian afiadir a su cartera de marcas CITI,
en particular si desearan ofrecer un nuevo servicio a los clientes y hacer hincapié en la idea de acceso
(apartados 23-24).

3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado
del mismo territorio

El solicitante de la marca de la Unién Europea puede alegar que las marcas en
conflicto coexisten en el territorio correspondiente. Por lo general, la alegacién de
coexistencia se presenta cuando el solicitante es titular de una marca nacional que
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corresponde a la marca de la Unién Europea solicitada en el territorio en el que
la marca oponente se encuentra protegida. El solicitante también puede alegar la
coexistencia con una marca de la que es titular un tercero.

Por consiguiente, cabe distinguir entre dos situaciones distintas, ambas calificadas de
«coexistencia» por las partes:

® |a coexistencia entre las dos marcas objeto del procedimiento de oposicién puede
demostrar la inexistencia de un riesgo de confusion en la percepcion del publico
destinatario (véase infra);

e cuando los competidores utilizan muchas marcas similares (distintas de las dos
marcas objeto del procedimiento de oposicion), la coexistencia puede influir en
el ambito de proteccion del derecho anterior. Véanse las Directrices, Parte C
Oposicion, Seccidon 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 5, Caracter
distintivo de la marca anterior.

3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de
oposicion

En los procedimientos de oposicion, el solicitante de la marca de la Unién Europea
alega a menudo que las marcas en conflicto coexisten en un ambito nacional y que
la parte oponente tolera dicha coexistencia. En ocasiones se alega que las partes
aceptan la coexistencia en el marco de un acuerdo de coexistencia.

No cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda
eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusion
entre dichas marcas por parte del publico pertinente (03/09/2009, C-498/07 P, La
Espafiola, EU:C:2009:503, § 82). En algunos casos, la coexistencia de marcas
anteriores en el mercado podria reducir el riesgo de confusion que la Oficina observa
entre dos marcas en conflicto (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86).

Sin embargo, el valor indicativo de la coexistencia debe tratarse con cautela. Podrian
existir diferentes motivos para que los dos signos coexistan en un ambito nacional,
como por ejemplo una situacion de hecho o de derecho diferente en el pasado o
acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes implicadas.

Por ello, aunque el efecto de la coexistencia para declarar la existencia de riesgo de
confusion se acepta en teoria, las condiciones para que esta coexistencia demuestre
la inexistencia de un riesgo de confusion resultan muy dificiles de determinar en la
practica y pocas veces se imponen.

Para que el solicitante de la marca de la Uniéon Europea demuestre que la coexistencia
se basaba en la ausencia de riesgo de confusién por parte del publico destinatario
deben cumplirse determinadas condiciones:

® Situacion similar. Las marcas anteriores («coexistentes») y las marcas en conflicto
son idénticas a las marcas objeto del procedimiento de oposicién ante la Oficina
(11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11,
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Birger, EU:T:2012:432, § 60-61) y abarcan los mismos productos y servicios que
las marcas en conflicto (30/03/2010, R _1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.),
§ 14).

® |a coexistencia se refiere a los paises relevantes (por ejemplo, la coexistencia
en Dinamarca es irrelevante si la oposicion se basa en una marca espafiola;
13/07/2005, T-40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Si la marca
anterior es una marca de la Union Europea, el solicitante de esta debe demostrar la
coexistencia en toda la UE.

¢ Unicamente se puede tener en cuenta la coexistencia en el mercado. El simple
hecho de que ambas marcas existan en el registro nacional (coexistencia formal) no
es suficiente. El solicitante de la marca de la Unién Europea tiene que demostrar
que las marcas se utilizaron realmente (13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS
ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). La coexistencia debe interpretarse como el
«uso conjunto» de marcas concurrentes y supuestamente en conflicto (08/01/2002,
R 360/2000-4, NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, R 1/2002-3, CHEE.TOS /
Chitos, § 22).

e Debe tenerse en cuenta el periodo de coexistencia: en l|la sentencia de
01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, la presunta coexistencia de tan solo cuatro
meses se considerd, obviamente, demasiado corta. Asimismo, la coexistencia de
las marcas tiene que hacer referencia a un periodo proximo a la fecha de depésito
de la solicitud de marca de la Unién Europea (12/05/2010, R 607/2009-1, ELSA
ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).

® |a ausencia de riesgo de confusion solo puede inferirse del caracter «pacifico»
de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de que se ftrate
(03/09/2009, C-498/07 P, La Espanola, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, T-29/04,
Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie,
EU:T:2005:420, § 64). Este caracter no existe cuando el conflicto se ha presentado
ante los tribunales u érganos administrativos nacionales (casos de vulneracion,
oposiciones o solicitudes de declaracion de nulidad de una marca).

® Ademas, la coexistencia pacifica de las marcas en el mercado nacional de que se
trate no impide la existencia de riesgo de confusion si se basa en acuerdos sobre
derechos anteriores entre las partes, incluidos los acuerdos para resolver litigios
incoados ante tribunales nacionales, ya que estos acuerdos pueden tener razones
exclusivamente econdémicas o estratégicas, incluso si se basan en la evaluacion de
la situacion legal por las partes.

No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales. En su resolucion
prejudicial de 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, el Tribunal de Justicia
dictaminé que dos marcas idénticas que designan productos idénticos pueden coexistir
en el mercado en la medida en que haya existido un largo periodo de uso simultaneo
y de buena fe de dichas marcas, y que ese uso no haya tenido ni pueda tener
efectos negativos en la funcion esencial de la marca, que consiste en garantizar a los
consumidores el origen de los bienes y servicios.

Por lo que se refiere a los acuerdos de coexistencia entre las partes, la politica
de la Oficina al examinar el riesgo de confusién es que estos acuerdos pueden
tenerse en cuenta como cualquier otro factor relevante, pero no son vinculantes
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en absoluto para la Oficina. Esto es especialmente cierto cuando la aplicacion de
las disposiciones pertinentes del RMUE vy la jurisprudencia establecida llevan a una
conclusion que no esta en consonancia con el contenido del acuerdo.

Si un acuerdo es objeto de litigio ante instancias nacionales o de un procedimiento
judicial, y la Oficina estima que el resultado podria ser relevante para el caso, puede
decidir la suspension del procedimiento.

Ademas, por regla general, nada impide que la parte oponente presente una oposicién
contra una solicitud de marca de la Unién Europea, independientemente de que se
haya opuesto o no anteriormente a otras marcas (nacionales) del solicitante. Este no
puede considerarse un «comportamiento contradictorio» e interpretarse en contra de
la parte oponente, sobre todo porque en el procedimiento de oposicion, a diferencia
de los procedimientos de nulidad, no existe la defensa basada en la «tolerancia» (las
normas del procedimiento de oposiciéon no recogen un equivalente del articulo 61 del
RMUE, con arreglo al cual el titular de una marca de la Unién Europea puede invocar
en su defensa el hecho de que el solicitante de la nulidad haya tolerado el uso de la
marca de la Unién Europea durante mas de cinco afios).

4 Supuestos de confusion real

El riesgo de confusiéon implica una probabilidad de confusion por parte de los
consumidores pertinentes y no requiere una confusion real. Como ha ratificado
expresamente el Tribunal: «...no es necesario constatar la existencia de una efectiva
confusién, sino que es suficiente que exista riesgo de confusion» (24/11/2005,
T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

En la apreciacion global del riesgo de confusion deben tenerse en cuenta todos los
factores pertinentes. La prueba de confusion real es un factor que puede pesar a favor
del riesgo de confusion; sin embargo, su valor indicativo no debe sobrestimarse por las
siguientes razones:

e En la vida cotidiana real siempre hay algunas personas que confunden vy
malinterpretan todo y otras que son sumamente observadoras y conocen
perfectamente todas las marcas. Por lo tanto, no tiene ningun valor legal destacar la
existencia de estas personas, ya que conduciria a resultados subjetivos.

® | a apreciacion es normativa en la medida en que se refiere a la percepcion
de los consumidores pertinentes. Se supone que el consumidor medio esta
«normalmente bien informado y es razonablemente atento y perspicaz», a pesar
de que en realidad algunos consumidores son sumamente observadores y estan
muy bien informados, mientras que otros son descuidados y crédulos (10/07/2007,
R 40/2006-4, SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Por ello, los supuestos de confusién real solo pueden influir en la declaracion de riesgo
de confusién si se demuestra que esos supuestos, generalmente, van acompanados
de la existencia de marcas en conflicto en el mercado en la situacion tipica del
comercio de los productos o servicios de que se trate.
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Para ponderar correctamente las pruebas relativas al nUmero de ocasiones en que
ha surgido una confusion real, la apreciacion debe realizarse teniendo en cuenta
el niumero de oportunidades de confusidén. Si las transacciones comerciales son
voluminosas pero los casos de confusién son escasos, estas pruebas tendran muy
poco peso a la hora de apreciar el riesgo de confusion.

La falta de confusion real ya se ha abordado en el contexto de la coexistencia en el
punto 3 supra.

5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades de
la Uniéon Europea o nacionales en litigios entre marcas
idénticas (o similares)

5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina

En lo que se refiere a las resoluciones anteriores de la Oficina en conflictos entre
marcas idénticas o similares, el Tribunal General dictaminé que:

«... segun reiterada jurisprudencia [...] la legalidad de las resoluciones [de la Oficina]
se aprecia Unicamente a la luz [del RMUE] y no sobre la base de una practica
decisoria anterior de la Oficina.»

(30/06/2004, T-281/02, Mehr fir Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Por consiguiente, las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes
para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus
aspectos particulares.

A pesar de que las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes, su
razonamiento y resultado deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de
resolver el caso de que se trate. Este aspecto se reitera en la sentencia del
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

«[...JLa Oficina esta obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los
principios generales del derecho de la Unién, como los principios de igualdad de trato
y de buena administracion.

Habida cuenta de estos dos [...] principios, la Oficina debe, cuando instruye una
solicitud de registro de una marca de la UE, tomar en consideracion las resoluciones
ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atencién si procede
resolver en el mismo sentido [...].

Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y buena administracion deben ser
conciliarse con el respeto de la legalidad.»

En principio, el valor indicativo de las resoluciones anteriores se limitara a los asuntos
que presenten un parecido suficiente con el asunto de que se trate. Sin embargo,
con arreglo al articulo 95, apartado 1, del RMUE, en los procedimientos de oposicion,
a la hora de examinar el asunto, la Oficina debe limitarse a los hechos, pruebas y
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alegaciones presentadas por las partes. Por ello, incluso en los asuntos basados en
hechos analogos y problemas juridicos similares, el resultado puede variar debido a
las diferencias en las alegaciones y pruebas presentadas por las partes.

5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores

Las resoluciones de los tribunales y Oficinas nacionales en los asuntos relativos a
conflictos entre marcas idénticas o similares en un ambito nacional no tienen efectos
vinculantes para la Oficina. Segun la jurisprudencia, el régimen de la marca de la
UE es un sistema autonomo que tiene su propio conjunto de objetivos y normas
peculiares, y se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional. Por
consiguiente, el caracter registrable de un signo como marca de la UE solo puede
apreciarse sobre la base de la normativa pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Por tanto, las resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un Estado que no
sea miembro de la Unién Europea no son vinculantes para la Oficina (24/03/2010,
T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

No obstante, su razonamiento y resultado deben tenerse debidamente en cuenta,
en particular cuando la resolucion ha sido dictada en el Estado miembro pertinente
para el procedimiento. Los tribunales nacionales tienen un amplio conocimiento de las
caracteristicas especificas de su Estado miembro, en particular en lo que se refiere
a la realidad del mercado en que se comercializan los productos y servicios, y a
la percepcion de los signos que tienen los consumidores. En algunos casos, dichos
conocimientos pueden ser relevantes para la apreciacion de la Oficina.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

MURUA T-40/03

Juliin Murda Entrena

o

Productos y servicios: Clase 33
Territorio: Espafa

Apreciacion: El Tribunal tomé en consideracion el razonamiento de una sentencia de los tribunales
nacionales en la medida en que explicaba la percepcion de los apellidos por parte del publico espafiol:
por lo que atafie a la cuestion de si en Espafia el publico destinatario prestara en general mas atencion
al apellido «Murtia» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal considera que la
jurisprudencia de dicho pais, aunque no sea vinculante para las autoridades de la Unién Europea,

puede proporcionar indicaciones utiles (apartado 69).
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

OFTEN T-292/08
OITEN

Productos y servicios: Clase 14
Territorio: Espafia

Apreciacion: El Tribunal no considero relevante para la apreciacion del asunto la jurisprudencia espafiola

que reconoce en el publico espafol medio un cierto conocimiento del inglés:

En el presente caso, la demandante no invoca ningun elemento factico o juridico, basado en dicha
jurisprudencia nacional, que pueda ser de utilidad para la resolucion del litigio... La mera afirmacién de
que el consumidor esparfiol conoce ciertas palabras inglesas, en concreto «master», «easy» y «food»,
aun suponiendo que se deduzca de la jurisprudencia nacional de que se trata, no permite sacar la

misma conclusién en lo que atafie a la palabra «often» (apartado 85).

Aunque en principio es admisible tener en cuenta las resoluciones de las autoridades
y tribunales nacionales, dichas resoluciones deben examinarse minuciosa y
diligentemente (15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Por lo
general, para interpretar dicha resolucidn sera necesario presentar informacion
suficiente, en particular sobre los hechos en que se basa la resolucion. Por ello, su
valor indicativo se limitara a los contados casos en que todos los antecedentes de
hecho y de derecho del asunto se hayan presentado en el procedimiento de oposicion,
sean concluyentes e inequivocos, y no los impugnen las partes.

Las directrices arriba referidas se aplican sin perjuicio de los efectos de las sentencias
de los Tribunales de Marcas de la Union Europea en materia de demandas de
reconvencion por caducidad o por declaracion de nulidad de marcas de la Union
Europea.

6 Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de
confusion
6.1 Estrategias de marketing especificas

El examen del riesgo de confusion que realiza la Oficina es un examen prospectivo. A
diferencia de lo que sucede en los casos de vulneracion de la marca, en los que los
tribunales examinan las circunstancias concretas en las que los hechos y el caracter
especifico de la marca resultan cruciales, las deliberaciones de la Oficina acerca del
riesgo de confusion se realizan de una forma mas abstracta.

Por ello, las estrategias de marketing especificas no son relevantes. La Oficina
debe tomar como referencia comparativa las circunstancias habituales en que se
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comercializan los productos incluidos en las marcas, es decir, aquellas circunstancias
que cabe esperar para la categoria de productos incluidos en las marcas. Las
circunstancias particulares en las que se comercializan los productos incluidos en
las marcas no inciden, en principio, en la apreciacion del riesgo de confusiéon porque
pueden variar en el tiempo en funcion de los deseos de los titulares de las marcas
(15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G,
EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Por ejemplo, el hecho de que una parte ofrezca sus bienes de consumo diario (vinos)
a la venta a un precio superior al de sus competidores es un factor de marketing
exclusivamente subjetivo que, como tal, resulta irrelevante para determinar el riesgo
de confusién (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Renombre de la marca de la Uniéon Europea solicitada

En ocasiones, los solicitantes alegan que no habra riesgo de confusién con la marca
anterior debido a que la marca de la Unidn Europea solicitada tiene renombre. Esta
alegacién no puede prosperar debido a que el derecho a registrar una marca de la
Unién Europea comienza en el momento en el que se presenta la solicitud de marca
y no antes, y es a partir de esa fecha que debe examinarse la marca de la Unién
Europea respecto al procedimiento de oposicion. Por consiguiente, al examinar si
la marca de la Union Europea cumple o no alguno de los motivos de denegacion
relativos, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentacién de
la solicitud son irrelevantes, ya que los derechos de la parte oponente preceden a los
del solicitante de la marca de la Unién Europea al ser anteriores a la solicitud.
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1 Introduccion

Constituye un riesgo de confusion (incluido un riesgo de asociacion) el riesgo de que
el publico pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que
las marcas consideradas los designan, proceden de la misma empresa o, en su caso,
de empresas vinculadas econdmicamente. Basta con que una parte significativa del
publico destinatario de los productos o servicios controvertidos pudiera confundirse
respecto a la procedencia de los mismos. Por lo tanto, no es necesario establecer que
todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes
puedan confundirse.

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusién debera apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes,
cuya apreciacion depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento
de la marca en el mercado, de la asociacion que pueda hacerse de ella con el signo
utilizado o registrado, del grado de similitud entre las dos marcas y del grado de
similitud entre los signos y entre los productos o servicios designados (11/11/1997,
C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

La Oficina suele examinar los factores mas destacados y habitualmente pertinentes en
relacion con el riesgo de confusion y establece sus grados:

similitud de productos y servicios;

el publico destinatario y su grado de atencion y sofisticacion;

similitud de los signos teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes;
el caracter distintivo de la marca anterior.

wn =

En la ultima seccidon de una decision que contiene la apreciacion global, estos factores
se sopesan. No obstante, la apreciacion global podra sopesar muchos otros factores
que son pertinentes para decidir sobre el riesgo de confusion (véase las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 6,
Otros factores).

2 Principio de interdependencia

El' Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusion
implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideracion,
y, en particular, entre las conclusiones establecidas previamente respecto al grado
de similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios
designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados
podra ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a
la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Este principio de
interdependencia sera esencial para el analisis del riesgo de confusion.

La interdependencia de esos factores se menciona expresamente en el
considerando 11 del preambulo del RMUE, conforme al cual procede interpretar la
nocion de similitud en relacién con el riesgo de confusion, cuya apreciacion depende
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de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado,
de la asociacion que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado,
del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios
designados (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 72 y la jurisprudencia
citada).

El requisito de una apreciacion global y el principio de interdependencia significan que,
cuando haya, al menos, cierta similitud entre los signos y los productos o servicios
pertinentes, se realizard una apreciacion del riesgo de confusion, que implica un
proceso iterativo que sopesara todos los factores pertinentes. Este proceso se llevara
a cabo en la seccién de apreciacion global.

En la practica esto significa que la Oficina sopesara, entre otras cuestiones, la
similitud entre los productos o servicios y el grado de atencién que el publico
destinatario presta a tales productos o servicios, la similitud entre los signos y si la
impresion que produce en cualesquiera de los aspectos de la comparacion (visual,
fonético y conceptual) es mas importante, y el caracter distintivo de la marca anterior.

El resultado dependera de las particularidades de cada caso, pero, por regla general,
se puede decir que, cuando exista un grado medio de similitud entre los signos y
entre los productos o servicios, cuando el grado de atencion del publico destinatario
sea medio y la marca anterior tenga un caracter distintivo normal, existira riesgo de
confusién. No obstante, cuanto menor sea el grado de un factor, mayor debera ser el
grado de otros factores para determinar que existe un riesgo de confusion (teniendo
en cuenta que el efecto sobre el riesgo de confusién es inverso al incremento del
grado de atencién del publico destinatario). Por tanto, si el caracter distintivo de la
marca anterior es de grado medio y la atencién del publico también, la determinacion
de un riesgo de confusion podra estar justificada cuando los signos sean idénticos o
muy parecidos, aunque el grado de similitud entre los productos o servicios sea bajo.
Sin embargo, dicha determinacion sera mas dificil si el caracter distintivo de la marca
anterior es limitado o cuando el grado de atencion del publico sea superior a la media.
Ademas, es cierto que, en virtud del principio de interdependencia, un menor grado de
similitud entre los productos o servicios contemplados puede ser compensado por un
mayor grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. No obstante, nada impide
concluir, habida cuenta de las circunstancias de un caso en particular, la ausencia
de riesgo de confusion, incluso aunque se trate de productos idénticos y exista cierto
grado de similitud entre las marcas en cuestion (26/03/2020, T-343/19, Sonance /
Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

Asimismo, los factores que se deben tener en cuenta y su importancia en la
apreciacion global variaran en funcién de las circunstancias particulares. Por ejemplo,
en algunos casos en los que los productos o servicios y los signos son muy similares
o idénticos, la Oficina podra detectar un riesgo de confusién sin apreciar todos los
factores, tales como el mayor caracter distintivo, familia de marcas, etc.

Mas importante aun, no es posible establecer de manera abstracta si un factor
tiene mas peso que otro porque estos factores tendran distinta importancia relativa
en funcion de las circunstancias. Por ejemplo, la similitud grafica puede pesar mas
respecto a productos que se suelen examinar visualmente, mientras que la similitud
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fonética puede ser mas importante en productos que se suelen pedir verbalmente
(véase el punto 4 infra).

3 Imagen imperfecta

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoria de productos pertinente
estd normalmente informado y razonablemente atento y es perspicaz, se tiene en
cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de
comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideracién el hecho
de que el grado de atencion del consumidor medio puede variar en funcién de
la categoria de productos o servicios en cuestion (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999;323, § 26). Incluso los consumidores especialmente atentos
tienen que basarse en su imagen imperfecta de las marcas (21/11/2013, T-443/12,
ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Impacto del método de adquisicion de productos y
servicios

El Tribunal declaré que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de
similitud grafica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta
la categoria de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que
estos se comercializan (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 27). Dichos factores se han de tener en cuenta en la fase de apreciacién global
del riesgo de confusién y no en la fase de apreciacion de la similitud entre los
signos (04/03/2020, C-328/18 P, Black Label by Equivalenza (fig.) / Labell (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 70).

La categoria de productos o servicios en cuestion puede aumentar la importancia
de uno de los distintos aspectos de similitud entre los signos (visual, fonético y
conceptual) en funcién de la forma de solicitar o adquirir los productos o servicios.
Una comparacion fonética o conceptual entre signos puede ser menos importante en
el caso de productos o servicios que suelen examinarse visualmente o que se pueden
probar antes de adquirirlos. En tales casos, la impresién visual de los signos es mas
relevante en la apreciacion de riesgo de confusion.

No obstante, es importante destacar que, al igual que con todos los factores
pertinentes para el riesgo de confusion, los factores estan interconectados y es
necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso. Esto significa que
no se deberia aplicar una regla general a amplias categorias de productos o servicios.
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4.1 Similitud visual

Un buen ejemplo en el que la similitud visual puede desempefiar un mayor, aunque
no exclusivo, papel en la apreciacion global del riesgo de confusion es la ropa.
Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que
desean comprar o ser atendidos por un vendedor. Aunque no se excluye una
comunicacion verbal sobre el producto y sobre la marca, la elecciéon de la prenda
de vestir se efectiua, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente
la percepcién visual de las marcas en conflicto se producira antes del acto de la
compra. En consecuencia, el aspecto visual desempefia un papel mas importante
en la apreciaciéon global del riesgo de confusion (14/10/2003, T-292/01, Bass,
EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03-T-119/03 y T-171/03, NL, EU:T:2004:293,
§ 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10,
B, EU:T:2012:25, § 47). Estas consideraciones influyeron para concluir que no existia
riesgo de confusién entre las marcas siguientes para, entre otras cosas, determinados
productos de la clase 25.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

IMCKENZIE T-502/07

9 T-593/10

Las mismas consideraciones resultaron esenciales para concluir, en los asuntos
siguientes, la existencia de riesgo de confusion también para determinados productos
de la clase 25, entre otros.

M°KINLEY

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
09/06/2009,
e reon
[ 4 R 1050/2008-4
08/07/2010,
PETER STORM PEERSTORM T-30/09,
EU:T:2010:298
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‘ol 18/05/2011,
SANTA MARIA T-376/09,
Fiy EU:T:2011:225

No obstante, conceder una consideracién preferente a la percepcién visual no significa
que los elementos denominativos idénticos se pasen por alto debido a la presencia de
elementos figurativos especiales, como se puede observar en el siguiente asunto, en
el que se aprecid la existencia de riesgo de confusion para productos de la clase 25.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

29/09/2011
T-415/09, EU:T:2011:550
FISHBONE (recurso de 18/07/2013,

C-621/11 P, EU:C:2013:484,

desestimado)

Del mismo modo, la impresién visual de las marcas que designan a videojuegos se
ha considerado también especialmente importante, porque dichos productos suelen
adquirirse tras un examen minucioso de sus correspondientes especificaciones y
caracteristicas técnicas, primero sobre la base de la informacién que aparece en
catalogos especializados o _en Internet, y posteriormente en el punto de venta.
Por estos motivos las diferencias visuales fueron esenciales para concluir que no
existia riesgo de confusion en el asunto siguiente (08/09/2011, T-525/09, Metronia,
EU:T:2011:437,§ 38-47).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

T-525/09

La similitud visual entre signos también puede adquirir mayor importancia cuando los
productos son productos de consumo normales (p.ej., productos de las clases 29
y 30), que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales
en los que los productos se exponen en las estanterias y que el consumidor obedece
mas al impacto visual de la marca que busca. Por consiguiente, para tales productos
las diferencias visuales fueron esenciales a fin de concluir que no existia riesgo de
confusién en el Reino Unido entre las marcas siguientes.
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

1
ol 15/04/2010,

Bonly
skin deep

EGLEFRUIT T-488/07,

EU:T:2010:145

Sin embargo, el principio general anterior no significa que la impresion fonética se
pueda pasar por alto para los productos que se suelen comprar visualmente. Se
sefiald este ultimo aspecto en un asunto relacionado con las marcas siguientes, en el
que el Tribunal General, confirmando la conclusion de que existia riesgo de confusion,
sostuvo que a pesar de que los ordenadores y accesorios informaticos se venden
a los consumidores tal y como se ven expuestos en las estanterias de zonas de
autoservicio, la identidad fonética de las marcas consideradas era, en este caso, al
menos tan importante como su similitud visual, dado que también es probable que se
mantenga una conversacioén verbal sobre las caracteristicas de los productos y sus
marcas al comprarlos. Asimismo, tales productos podrian publicitarse verbalmente por
la radio u otros consumidores.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
23/09/2011,
CMORE I more_ T-501/08,
= EU:T:2011:527
4.2 Similitud fonética

A diferencia de los asuntos anteriores, en los que la similitud visual desempefaba un
papel preponderante, la similitud fonética podra tener mayor peso que la visual cuando
los productos o servicios controvertidos a menudo se pidan o encarguen verbalmente.

Cuando se pidan los productos verbalmente, la percepcion fonética del signo también
podra verse afectada por factores tales como la posible presencia de otros sonidos
percibidos por el destinatario del pedido al mismo tiempo. Tales consideraciones son
importantes cuando los productos en cuestion se suelen pedir en puntos de venta con
un elevado nivel de ruido, tales como bares o clubes nocturnos. En tales casos,
atribuir una importancia especial a la similitud fonética entre los signos controvertidos
puede resultar conveniente. Estas consideraciones influyeron a la hora de concluir que
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existia riesgo de confusién entre las marcas siguientes para determinados productos
de la clase 33 (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

MIXERY mSTERY T-99/01

Sin embargo, el principio general anterior no significa que se pueda pasar por alto
la impresion visual en cuanto a los productos que se suelen comprar verbalmente.
De hecho, el Tribunal General sostuvo que aunque en ocasiones se haya atribuido
importancia preponderante a la percepcion fonética de las marcas relativas a bebidas,
las diferencias fonéticas de estas no merecen una importancia especial cuando las
bebidas concretas son normalmente objeto de distribucion generalizada y que de
igual modo se venden no solo en establecimientos especializados, donde se pedirian
verbalmente, sino también en grandes superficies comerciales, donde se adquiririan
visualmente (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Conclusion

Las circunstancias establecidas anteriormente demuestran que, en determinadas
situaciones, la Oficina otorgaria consideracion preferente a la percepcion visual o
fonética de marcas en funcién de la manera en que se piden o adquieren los productos
y servicios. No obstante, los elementos visuales o fonéticos idénticos o0 muy parecidos
no se pueden pasar por alto, incluso en estas situaciones, dado que todos los factores
pertinentes estan interconectados y son interdependientes, siendo necesario examinar
el conjunto de circunstancias caso por caso.

5 Impacto de la comparacion conceptual en el riesgo de
confusion

La existencia de una similitud conceptual entre signos con contenido semantico
analogo podra crear un riesgo de confusion si la marca anterior posee un caracter
distintivo particular (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24, en la que los
signos compartian el concepto general de un «felino saltando», pero no evocaban el
mismo animal, un puma en la marca anterior y un guepardo en la impugnada).

Sin embargo, excepcionalmente, en los casos en que los signos compartan el mismo
concepto distintivo acompafiado de similitudes visuales entre ellos, podria existir
un riesgo de confusion incluso en ausencia de un caracter distintivo especialmente
elevado de la marca anterior, tal como ilustra el ejemplo siguiente:
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Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

14/12/2006, T-81/03, T-82/03
y T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397

VENADO

Productos y servicios: clases 32, 33
Territorio: Espana

Apreciacion: El Tribunal determiné que los signos comparten el mismo concepto y que existe una
importante similitud visual entre ellos. A falta de un vinculo semantico claro entre un venado o la
cabeza de un venado y una bebida, alcohdlica o no, el Tribunal consideré que no puede negarse que el
concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un circulo, tenga caracter distintivo
—al menos un caracter distintivo medio— para designar bebidas (apartado 110). No se considero el

aspecto del caracter distintivo elevado — Existencia de riesgo de confusion (para el publico espariol).

Una similitud conceptual entre los signos puede no bastar para contrarrestar las
diferencias visuales y fonéticas, en caso de que el concepto en comun no sea
distintivo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

31/01/2013,  T-54/12,  Sport,
SPORT |EUT2013:50

K2 SPORTS

Productos y servicios: clases 18, 25, 28
Territorio: Alemania 'y el Reino Unido

Apreciacion: Contrariamente a la resolucién de la Sala que afirmé que no existia similitud conceptual, el
término «sport», con independencia de su caracter descriptivo, hace referencia al mismo concepto y da
lugar a la conclusion de que existe similitud conceptual. El Tribunal concluyé que esta similitud era débil
en el contexto de la impresion de conjunto de los signos y, en particular, del caracter muy poco distintivo
de este término. No obstante, la débil similitud conceptual no compensé las significativas diferencias

graficas y fonéticas entre los signos (apartado 49) — Inexistencia de riesgo de confusion.

En casos excepcionales, la diferencia conceptual compensa la similitud grafica y
fonética entre los signos, lo cual conduce a la conclusién de que los signos no son
similares. Esto se conoce como «neutralizacién» (véanse las Directrices, Parte C
Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 4, Comparacion
de los signos, punto 3.4.6.4, El impacto de la diferencia conceptual). Sin embargo, es
mas frecuente que la diferencia conceptual no dé lugar a neutralizacion y deba tenerse
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en cuenta en la apreciacion global, en la que podria concluirse que no existe riesgo de
confusion a pesar de las similitudes graficas o visuales de los signos.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

26/03/2020, T-343/19, Sonance /
Conlance, EU:T:2020:124

Conlance SONANCE

Productos y servicios: clase 9
Territorio: Alemania

Apreciacién: El Tribunal aceptdé las conclusiones de la Sala, segun las cuales el publico aleman
establecera una asociacion con los productos impugnados debido al significado de la palabra
«SONANCE» en inglés (alusiéon al sonido) y al hecho de que existen varias palabras alemanas
con la misma raiz (apartados 51 y 53). Dado que el signo impugnado transmite un significado al
publico destinatario, al contrario que la marca anterior «conlance», estos signos deben considerarse
conceptualmente diferentes (apartados 51 y 54). El Tribunal negé la existencia de riesgo de confusion,
incluso para productos idénticos, a pesar de la similitud visual (no superior a un grado medio) de
los signos, y la similitud fonética leve o muy leve (apartado 61) — Ausencia de riesgo de confusion
(apartados 63-64).

6 Efecto de los componentes carentes de caracter
distintivo o con un caracter distintivo débil sobre el
riesgo de confusion

Al evaluar la similitud entre los signos se llevara a cabo un andlisis acerca de si
los elementos coincidentes tienen caracter descriptivo, evocador o, por el contrario,
débil, a fin de determinar en qué medida estos elementos coincidentes tendran
mayor o-menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Puede que sea
mas dificil establecer que, en cuanto al origen, el publico pueda confundirse debido
a las similitudes que unicamente se refieren a elementos no distintivos (véanse las
Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 2, Doble identidad y riesgo de confusién,
Capitulo 5, Caracter distintivo de la marca anterior).

En un esfuerzo por hacer converger las practicas en materia de marcas, la Red
Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual)
publicé, el 2 de octubre de 2014, una comunicacién comun sobre la practica comun de
los motivos de denegacion relativos: riesgo de confusién (efecto de los componentes
carentes de caracter distintivo o con un caracter distintivo débil) (PC5) (67).

67 disponible en https://www.tmdn.org/network/converging-practices
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6.1 Componentes comunes con un caracter distintivo débil

Segun la PC5, cuando las marcas compartan un componente con un caracter
distintivo débil, la valoracion del riesgo de confusion se centrara en el efecto de
los componentes no coincidentes sobre la impresion general de las marcas, segun
se aprecidé anteriormente en la comparaciéon de signos. Esta apreciacién tiene en
cuenta las similitudes y diferencias y el caracter distintivo de los componentes no
coincidentes.

Una coincidencia en un elemento con caracter distintivo débil no dara lugar
normalmente por si misma a riesgo de confusiéon. No obstante, podra haber riesgo
de confusion si hay otros componentes con un caracter distintivo menor (o igualmente
débil) o con un impacto visual poco significativo y la impresion general del signo es
similar. También podra haber riesgo de confusion si la impresion global de las marcas
es muy similar o idéntica.

En los siguientes ejemplos no se observé riesgo de confusion:

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

24/05/2012,
TORO XL T-169/10,

EU:T:2012:261

Productos y servicios: Clase 33 Bebidas alcohdlicas
Territorio: UE.

Apreciaciéon: Las letras coincidentes «XL» tienen un caracter distintivo débil para los productos en
cuestion. «XL» es una abreviatura de tamafio extragrande que se utiliza en toda la UE. En relacién con
los productos en cuestion, concretamente bebidas alcohdlicas, el publico puede asociarlo a una cantidad
extra de una bebida (apartados 34 y 35). El elemento denominativo « TORO» tiene caracter distintivo
(apartado 42).

Las marcas son visual y fonéticamente diferentes (apartados 46 y 48) y solo existe una débil similitud

conceptual (apartado 52). Se excluye el riesgo de confusion (apartado 57).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
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(s 29/01/2015,
~’ \ T1-665/13,
ZITRO SPIN BINGO, ()
</ SPIN BINGO,
SPIN
" BINCO EU:T:2015:55

Productos y servicios: Clases 9, 41 y 42 en relacion con juegos
Territorio: UE

Apreciacién: La palabra «bingo» describe el correspondiente juego de azar, la palabra inglesa «spin»

alude a un objeto giratorio o a la accién de hacer girar algo (apartado 36).

El Tribunal confirmé la resolucidon de la Sala de que existia un grado bajo de similitud visual, fonética y
conceptual entre los signos en cuestion, pese al hecho de que contengan la expresion «spin bingo». En
el aspecto visual, el grado de similitud es bajo porque, con respecto al signo anterior, el publico prestaria
atencién al elemento mas distintivo «zitro», que esta desprovisto de todo significado en las lenguas
pertinentes y se encuentra al principio del signo. En relacién con el signo impugnado, los consumidores
prestaran la misma atencion a los diferentes elementos de color del dispositivo que son los circulos
y la ficha que lleva una representacion de una cara sonriente. En el aspecto fonético, la similitud es
igualmente débil en vista del significado descriptivo de la expresién «spin bingo» y del hecho de que el
publico prestara atencién al elemento mas distintivo «zitro». En el aspecto conceptual, la palabra «zitro»

es predominante y no es similar al signo impugnado (apartados 11 y 44). No hay riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

28/07/2011,

R 1946/2010-1,
CLUB DEL GOURMET,

CLUB GOURMET Confirmado mediante
EN €2Cavie fnglaz 20/03/2013, T-571/11,
recurrido, 06/02/2014,
C-301/13 P
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Productos y servicios: Clases 16, 21, 29, 30, 32, 33
Territorio: Espafa.

Apreciacién: Los signos conflictivos solo comparten las dos palabras «CLUB» y «GOURMET». Sin
embargo, difieren en todas las demas caracteristicas. Primero, el elemento dominante y distintivo del
signo anterior no se reproduce en el signo impugnado. Segundo, el elemento denominativo «CLUB
GOURMET» es diferente del elemento verbal «CLUB DEL GOURMET?»: el signo anterior tiene catorce
letras (mientras que el signo impugnado tiene once) y esta separado por la palabra «DEL» y seguido
de una coma. Por ultimo, son diferentes en los siguientes aspectos: el numero de palabras (siete en
el signo anterior, dos en el signo impugnado), el uso de marcas de puntuacion («,» y «....» en el
signo anterior), el triangulo (que no se encuentra en el signo impugnado y no contiene ningun tipo de
elemento figurativo) y la fuente de texto (que estd parcialmente estilizada en el signo anterior). Los
elementos comunes «CLUB» y « GOURMET» solo tienen un caracter distintivo débil en relacién con
los productos y servicios en cuestion. De hecho, para el cliente pertinente existe un fuerte vinculo
conceptual entre el elemento denominativo « CLUB DEL GOURMET» y los productos suministrados por
los servicios de la parte oponente, que consisten principalmente en alimentos y bebidas. En la mente
del consumidor, «GOURMET» se refiere a la idea de un conocedor o amante de |la buena comida o
a una persona con un paladar fino, es decir, alguien que aprecia la buena comida y bebida. Aunque
tiene sonoridad y origen francés, el significado sera comprendido de forma inmediata por el consumidor

espafiol (apartados 39 y 40).

En el ejemplo siguiente habia riesgo de confusidon, porque otros componentes tienen
un caracter distintivo de grado menor (o igualmente bajo) o un impacto visual
insignificante y la impresién general de las marcas es similar.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
11/02/2015,
Solidfloor The Professional’s
SOLID o .
SOldFIOOr The profess onals choc choice (fig.) / SOLID floor (fig.),
T-395/12,
EU:T:2015:92
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Territorio: Reino Unido
Productos y servicios: Clase 19.

Apreciacion: El elemento verbal «solid floor» de la marca anterior tiene un caracter distintivo débil
(apartado 32), pero el elemento diferenciador del signo impugnado, «The professional choice», sera
percibido por el publico destinatario como un eslogan claramente laudatorio y banal, sin connotaciones
de marca que permitan que se perciba como un distintivo de origen (apartado 34) y los elementos
figurativos de los signos en cuestion son limitados (apartado 35).

Existe una similitud visual [media] y un alto grado de similitud fonética y conceptual (apartados 36, 38

y 40).

Existe riesgo de confusién con productos idénticos y similares, concretamente materiales de
construccién no metalicos, suelo de parqué de plastico y madera, suelo de madera, corcho y laminado;

suelos base; suelos transportables no metélicos.

También podra haber riesgo de confusién si la impresion general de las marcas es
muy parecida o idéntica.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
28/01/2015,

waterPerfect AquaPerfect T-123/14,
EU:T:2015:52

Productos y servicios: Clase 7
Territorio: UE

Apreciacion: Aunque el elemento «Perfect» tiene un caracter laudatorio, persiste el hecho de que no
se puede considerar que ninguno de los elementos restantes de los signos tenga un mayor caracter
distintivo o sea dominante. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un caracter distintivo débil
debido al hecho de que el publico destinatario percibira que significan «agua» y en los productos a los
que se refiere interviene el agua de un modo u otro (apartado 42). En los aspectos visual y fonético,
la similitud de los signos en cuestidon no se limita a la presencia del término «perfect» en cada uno de
ellos, ya que dichos signos tienen ademas la misma longitud y el mismo numero de silabas, que son
resaltadas de manera idéntica, y la ordenacion de las vocales es casi idéntica; en lo que respecta a la
impresion general, los elementos similares entre los signos mencionados prevalecen en conjunto sobre
los elementos diferentes (apartados 28 y 32). Se considera que los signos tienen una similitud de grado

medio en el aspecto visual, fonético y conceptual (apartados 32, 33 y 40).

En elPC5se pueden encontrar otros ejemplos en los que el componente comun tiene
un caracter distintivo débil.
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6.2 Componentes comunes carentes de caracter distintivo

Segun la PC5, cuando las marcas compartan un componente que carece de
caracter distintivo, la valoracion hara hincapié en el efecto de los componentes
no coincidentes sobre la impresion general de los signos. La evaluacion tendra en
cuenta las similitudes y diferencias y el caracter distintivo de los componentes no
coincidentes.

Una coincidencia en componentes carentes de caracter distintivo no dara lugar por si
misma a riesgo de confusiéon. No obstante, cuando las marcas también contengan
otros elementos figurativos o verbales que sean similares, habra riesgo de confusion si
la impresion general de los signos es muy similar o idéntica.

En el siguiente ejemplo, no se observé riesgo de confusion, ya que los signos
coinciden unicamente en un elemento que carece de caracter distintivo.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

‘?ﬁ 25/02/2016, T 4  402/14,
d q Lia lia @ AQUALOGY , |AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et

al., EU:T:2016:100

Productos y servicios: Clases 35, 37, 39, 40, 42
Territorio: UE

Valoracién: El publico especializado pertinente no prestard mucha atencion al elemento descriptivo
«AQUAVY, Unico elemento comun de los signos en conflicto (apartados 84-85). Los elementos figurativos
de los signos son totalmente diferentes. Son basicos pero no insignificantes, asi que deben tenerse en
cuenta en la impresion general de los signos (apartados 54 y 55). Existe un bajo grado de similitud
visual. Existe un bajo grado de similitud fonética y conceptual, aunque los diferentes sufijos permitan
al publico especializado deducir un contenido conceptual diferente (apartados 71 a 73). Las diferencias
entre los signos son suficientes para excluir el riesgo de confusion, incluso para servicios idénticos y

teniendo en cuenta que la marca anterior, en conjunto, tiene un caracter distintivo elevado (apartado 86).

En los siguientes ejemplos se observé riesgo de confusion, porque las marcas
también contienen otros elementos figurativos y verbales similares y la impresién
general de las marcas es muy parecida o idéntica.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicién Pagina 1222

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://www.tmdn.org/network/documents/10181/193073/en_common_communication.pdf
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/402%2F14

Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 7 Apreciacion global

e@sy

EasyCredit),

20/07/2016,  T-745/14,
Credit (fig.), EU:T:2016:423.

easy

Credit

Productos y servicios: Clases 36 y 38

Territorio: Bulgaria

Valoracién: Los signos objeto de litigio son visualmente muy similares y fonética y conceptualmente
idénticos, dado que coinciden en sus elementos verbales. Las tipos de letra utilizados para los
elementos denominativos son muy comunes y no permiten detectar ninguna diferencia concreta entre
ellos (apartados 28-44).

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

10/12/2014,
BIOCERT BIOCEF

T-605/11, EU:T:2014:1050

Productos y servicios: Clase 5
Territorio: Austria

Valoracién: Aunque el elemento «BIO» es descriptivo para los productos en cuestiéon, las marcas
coinciden no solo en estas tres letras, sino también en sus letras cuarta y quinta, «c» y «e»
(apartado 38). La diferencia en las ultimas letras, «rt» frente a «f», no contrarresta la importante similitud
que se deriva del hecho de que las cinco primeras letras en el centro de los dos signos, que son de
longitud muy similar, son idénticas (apartado 39). Existe un grado medio de similitud visual y fonética

(puntos 40 y 46), mientras que la comparacion conceptual es neutra (punto 48).

En el PC5pueden encontrarse otros ejemplos en los que el componente comun no es
distintivo.

El caracter distintivo de la marca anterior frente al caracter
distintivo del componente comun

6.3

Los ejemplos anteriormente mencionados se refieren a la coincidencia en un elemento
sin caracter distintivo o de caracter distintivo débil. El caracter distintivo de un
elemento de la marca es una cuestion aparte de la apreciacion del caracter distintivo
de la marca anterior en conjunto (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 5, Caracter distintivo de
la_marca anterior, punto 2). El caracter distintivo elevado de la marca anterior no
acarrea automaticamente un caracter distintivo elevado del elemento comun (véase el
ejemplo 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, en

el punto 6.2 supra).
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Sin embargo, cuando la marca anterior esté incluida por entero en la solicitud de MUE
impugnada y sea reconocible como tal, el grado de caracter distintivo que tenga sera
naturalmente igual al del elemento coincidente, con las siguientes consecuencias.

El analisis de los casos en que la marca anterior esta incluida por entero en la
solicitud de MUE impugnada no podra regirse por los principios establecidos en el
punto 6.2 supra (Componentes comunes carentes de caracter distintivo), sino por
los establecidos en el punto 6.1 (Componentes comunes con un caracter distintivo
débil). Esto es debido a que la Oficina aplica la practica clarificada en la sentencia
de 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, concretamente, que, en un
procedimiento de oposicion al registro de una solicitud de MUE, no puede ponerse
en cuestién la validez de las marcas anteriores. Por consiguiente, los elementos
correspondientes a la marca anterior no pueden considerarse carentes de caracter
distintivo en la comparacion de marcas, sino que deben considerarse dotados de
un cierto grado (bajo/minimo) de caracter distintivo (véanse las Directrices, Parte C
Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 4, Comparacion
de signos, punto 3.2.3.5).

Si la marca anterior, que figura en la solicitud de MUE impugnada, goza de un mayor
caracter distintivo por el uso a pesar de su escaso caracter distintivo intrinseco, el
elemento comun correspondiente a dicha marca no puede considerarse poco distintivo
y no se aplican los principios de la PC5 mencionados en los puntos 6.1 y 6.2.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

23/01/2015, R 596/2014-4,
MINICARGO (fig.) / MINI.

MINI m Confirmado el  10/03/2016,T

160/15, MINICARGO (fig.) / MINI,
EU:T:2016:137.

Productos y servicios: Clase 12
Territorio: Reino Unido

Apreciacién: La marca anterior es conocida en relacion con los coches, y en consecuencia, tiene un
caracter distintivo elevado en el Reino Unido. Por tanto, el publico destinatario en el Reino Unido
relacionara el signo compuesto impugnado con la famosa marca «MINI», en combinacion con la palabra
descriptiva « CARGO». Esto es consecuencia directa de la fama de la marca anterior en el campo de los
automoviles (apartados 19, 25 y 26).
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7 Casos particulares

71 Signos cortos

Tal como se ha indicado anteriormente, los Tribunales no han definido exactamente
qué es un signo breve. Sin embargo, la Oficina considerara cortos los signos con tres
0 menos letras o numeros.

El Tribunal General declar6 que la apreciacién global de riesgo de confusion
entre los signos compuestos por una letra aislada (0o una combinacién de letras
no reconocibles como una palabra) sigue las mismas normas que los signos
denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasia
(06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 y T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011,
T-187/10, G, EU:T:2011:202. § 49).

En la apreciacion del riesgo de confusion resulta importante establecer el grado de
caracter distintivo intrinseco de la marca anterior y, por lo tanto, su ambito de
proteccion. Véase en este sentido las Directrices Parte C, Oposicién, Seccién 2, Doble
Identidad y Riesgo de confusion, Capitulo 5, Caracter distintivo de la marca anterior,

punto 2.2.3.1.

En cuanto a la apreciacion global del riesgo de confusion, el Tribunal aclaré que el
hecho de que dos marcas compuestas por la misma letra (o0 por la misma secuencia
de letras) se consideren idénticas desde el punto de vista fonético y conceptual
es pertinente para evaluar la existencia de un riesgo de confusién. En tales casos,
solo si la marca posterior crea una impresion visual lo suficientemente diferente,
el riesgo de confusion puede ser excluido, con seguridad, (10/05/211, T-187/10, G,
EU:T:2011:2012, § 60).

Por consiguiente, el riesgo de confusién puede excluirse con total seguridad cuando
dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos de la misma
letra aislada o una combinacién de letras que no puedan reconocerse como una
palabra, son lo suficientemente estilizados o contienen un elemento figurativo lo
suficientemente distinto, de forma que su distinta representacion grafica global eclipsa
el elemento denominativo comun. Véanse los ejemplos incluidos en las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 4,
Comparacion de los signos, punto 3.4.1.7.

En caso de que la parte oponente haya demostrado, satisfactoriamente, que su marca
anterior ha adquirido un caracter distintivo elevado a través de un uso intensivo o de
la notoriedad, su repercusion en el resultado final tendra que evaluarse atentamente.
En primer lugar, el caracter distintivo elevado de una marca anterior que contenga
o esté formada por una sola letra 0 una combinacién de letras no podra justificar la
conclusion de la existencia de un riesgo de confusidon si la impresién visual general
de los signos es tan diversa que las distingue con certeza. En segundo lugar, si se
demuestra el uso de una sola letra o combinacién de letras estilizadas o acompafadas
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por elementos figurativos adicionales, el beneficio de la ampliacion del ambito de
protecciéon resultante se aplicara a la forma en que se ha estado utilizando, no a la
letra como tal o a cualquier variante estilizada de aquella.

7.2 Nombres

Al evaluar el riesgo de confusion entre signos que contienen nombres, existen
determinadas especificaciones que deben tenerse en cuenta, como se explica en los
puntos 7.2.1y 7.2.2.

7.2.1 Nombres de personas

Las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales objetivas que resultan de la
coincidencia de un nombre de pila o de un apellido, incluso cuando los productos y
servicios objeto de litigio son idénticos y el publico general los percibe con un grado
normal de atencién, no son decisivos para determinar el riesgo de confusion. Lo
decisivo es mas bien la importancia relativa que debe atribuirse a una coincidencia en
un nombre de pila o apellido.

La percepcion de los signos formados por nombres de personas puede variar de un
pais a otro dentro de la Unién Europea. Los apellidos tienen, en principio, un valor
intrinseco superior como indicadores de la procedencia de los productos o servicios al
de los nombres de pila. Ello se debe a que la experiencia demuestra que los mismos
nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en comun,
mientras que la presencia del mismo apellido podria implicar la existencia de algun
vinculo entre ellos (identidad de las personas o un vinculo familiar).

Existen casos en los que los solicitantes alegan, como defensa, su derecho a utilizar
su nombre. No obstante, tal alegacion no es valida en los procedimientos de oposicion,
puesto que no influye en la cuestion de si existe riesgo de confusién en el publico.
Por otra parte, el registro de las marcas no impide el uso de nombres de las personas
fisicas, debido a la proteccion especial prevista en el articulo 14, apartado 1, letra
a), del RMUE vy en las correspondientes legislaciones nacionales en materia de
marcas con arreglo al articulo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2015/2436
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

7.21.1 Nombre de pila frente a nombre de pila con el apellido — coincidencia con
el nombre de pila

Como se indica en las Directrices, Parte C, Oposicidon, Seccion 2, Doble identidad y
riesgo de confusion, Capitulo 4, Comparacion de signos, punto 3.4.4.8, generalmente
se da mas peso a un apellido que a un nombre de pila, con independencia de lo raro
que pueda ser el nombre de pila. Esto se debe a que el apellido permite identificar
claramente a una familia concreta y, si va acompafado de un nombre, a una persona
concreta. Sin embargo, un nombre de pila no identifica a una persona concreta.
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Sin embargo, teniendo en cuenta el principio general antes mencionado, conviene
considerar si el nombre o apellido es raro o comun, ya que tiene una repercusion
importante en la ponderacién que debe darse a cada uno de ellos y en la valoracion
general (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019,
T-197/16, ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un pais determinado
no impide que se perciba como un nombre o apellido extranjero siempre que existan
indicaciones suficientes que lo respalden (08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI
(fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). Este es el caso, en particular, de los nombres
o apellidos reconocidos de personalidades conocidas internacionalmente o cuando
existe un equivalente similar en el pais.

Cuando dos signos comparten el mismo nombre de pila y uno de ellos contiene
también un apellido, en general, no existira riesgo de confusién.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

08/02/2019, T647/17, CHIARA
CHIARA

FERRAGNI (fig.) / Chiara
CHIARA FERRAGNI

Productos y servicios: clases 18, 25
Territorio: Benelux

Valoracién: Aunque fuera habitual en el sector vender los productos no solo con un nombre y un
apellido, sino también solo con un nombre de pila, esto no significa que el publico vaya a atribuir
siempre el mismo origen comercial a todos los productos comercializados con marcas que contienen
el mismo nombre de pila (apartado 71). El apellido Ferragni es menos comun que el nombre de pila

Chiara: no hay riesgo de confusion.

Sin embargo, cuando un nombre de pila es susceptible de percibirse como raro en el
territorio relevante y va acompanado de un apellido que se percibe como muy comun,
la presencia de este elemento poco comun puede centrar la atencién del consumidor
y puede inducirle a error a la hora de atribuir un origen comun a tales productos y
servicios.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°
AMANDA AMANDA SMITH 17/03/2009, R 1892/2007-2
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Productos y servicios: clases 29, 30
Territorio: Espaia

Apreciaciéon: El término adicional «SMITH» en la solicitud de marca sera percibido como un apellido
anglosajén comun por lo que tendria menos peso que el nombre de pila «<AMANDA» (que es menos

comun en Espafia) (punto 31) — existencia de riesgo de confusion.

7.21.2 Nombre de pila y apellido frente a nombre de pila y apellido — coincidencia
en el nombre

Cuando los signos comparten el mismo nombre de pila pero van acompafiados de
diferentes apellidos, en general, no existira riesgo de confusién. Los consumidores
observaran que distinguen productos y servicios de empresas diferentes y no
relacionadas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

08/05/2019, T358/18, JAUME
JAUME SERRA JAUME CODORNIU CODORNIU / JAUME SERRA et
al., EU:T:2019:304

Productos y servicios: clase 33
Territorio: UE

Valoracién: Aunque los signos comparten el mismo nombre de pila, tienen apellidos diferentes y por
lo tanto se refieren a familias y personas diferentes. En un sector como el de los vinos o las bebidas
alcohdlicas, el uso combinado de un nombre y un apellido constituye una practica comun. El publico
destinatario identificara los signos en conflicto como compuestos por un nombre y un apellido. El
nombre de pila tiene un caracter distintivo inferior al apellido. Por consiguiente, la protecciéon conferida
se extendera al signo de la marca anterior en su conjunto y no a cada uno de sus elementos por
separado. Por lo tanto, la coincidencia de las palabras «Jaume» en los signos en conflicto no genera
una impresién general de similitud que implique un riesgo de confusion (apartado 87) — ausencia de

riesgo de confusion.

7.21.3 Nombre y apellido frente a nombre y apellido — coincidencia en apellido

Cuando los signos controvertidos contienen el mismo apellido precedido de distintos
nombres de pila, el resultado dependera en gran medida de la percepcion que se
tenga del apellido en el territorio pertinente. Cuanto menos frecuente sea el apellido,
mas probable sera que atraiga la atencion de los consumidores (con independencia de
si los nombres de pila son comunes o0 no).

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1228

FINAL VERSION 1.0 31/03/2023


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/358%2F18

Seccidn 2 Doble identidad y riesgo de confusion — Capitulo 7 Apreciacion global

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

01/03/2005, T-185/03,
EU:T:2005:73

ANTONIO FUSCO ENZO FUSCO

Productos y servicios: clases 3, 9, 18, 24, 25
Territorio: UE

Valoracién: Dado que el consumidor italiano suele atribuir mayor caracter distintivo al apellido que al
nombre de pila, sera el apellido (ni raro, ni comun) «Fusco» el que se quede en la memoria, en lugar de
los nombres de pila (comunes) «Antonio» o «Enzo». Por lo tanto, un consumidor que se encuentre ante
productos de la marca solicitada, «kENZO FUSCOp», podria confundirla con la marca anterior, kxANTONIO

FUSCO» (apartados 53 y 67) — existencia de riesgo de confusion.

Por el contrario, cuando los signos comparten un apellido que se percibe como un
apellido comun en el territorio de referencia, normalmente no se inducira a error a los
consumidores para que atribuyan un origen comun a los productos y servicios. Los
consumidores estan acostumbrados a marcas que contienen apellidos comunes y no
creen ciegamente que todos los productos o servicios en cuestion provienen de la
misma fuente cada vez que aparece un apellido comun en dos signos controvertidos.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

MISS ROSSI SISSI ROSSI 01/03/2005, T-169/03,
EU:T:2005:72
Recurso desestimado,

18/07/2006, C  214/05 P,
EU:C:2006:494

Productos y servicios: clases 18, 25
Territorio: FR, IT

Valoracién: el apellido «Rossi» es muy comun y un apellido tipico italiano, no solo para los
consumidores italianos, sino también para los consumidores franceses. En un sector como el de la
confeccion y la moda, en el que es habitual utilizar marcas formadas por patronimicos, puede que se
asuma, como norma general, que un nombre muy comun aparecera con mas frecuencia que un nombre
raro. Asi, los consumidores no pensaran que existe un vinculo econémico entre todos los titulares de
marcas que contienen el apellido «Rossi». Por lo tanto, no pensaran que las empresas que venden
bolsas con la marca SISSI ROSSI estan econédmicamente vinculadas o son idénticas a las que venden
zapatos con la marca MISS ROSSI (apartados 82-83) — sin riesgo de confusion.
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7214 Apellido frente a nombre de pila y apellido — coincidencia en apellido

Cuando dos signos contengan el mismo apellido pero solo uno de ellos contenga
también un nombre de pila, en general, existira un riesgo de confusién. Los
consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos y servicios considerados
una procedencia comun. El apellido por si solo se percibira como la versién reducida
del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

/' ' N

13/07/2005, T 4 40/03, Julian
Muruda Entrena, EU:T:2005:285

MURUA
Julian Muruaa Entrena

ey
N—

Productos y servicios: clase 33
Territorio: Espana

Apreciacién: Consta que el publico espafiol percibira el elemento verbal que compone la marca
solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Es muy
probable que el publico destinatario Unicamente vea en el afiadido del nombre «Julidn» y del apellido
«Entrena» en la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa
titular de la marca anterior 0, cuando menos, de una empresa vinculada econémicamente a la parte

interviniente (puntos 42y 78) — existencia de riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

i)
MARSHALL ~ 08/11/2017,T 271/16, Thomas

ii) Marshall Garments of Legends
(fig.) / MARSHALL et al.,

K 3 5 fg R EU-T:2017:787

EMPLIFICATION
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Productos y servicios: clases 9, 16, 28, 41
Territorio: UE

Valoracién: el apellido «Marshall» no es comun. Existira riesgo de confusion, al menos para la parte del
publico de habla inglesa, dada la identidad o alta similitud de los productos y la similitud visual, fonética
y conceptual entre los signos (sobre la base del elemento comun «Marshall») (apartados 91, 96 y 108) —

riesgo de confusion.

7.21.5 Nombre de pila frente a nombre de pila

Si los signos se entienden como variantes del mismo nombre de pila en uso en el
mismo pais o si uno se entiende como equivalente extranjero del otro nombre de pila,
esto supone un argumento a favor de riesgo de confusion. No obstante, también
deben tenerse en cuenta las diferencias visuales y fonéticas entre las variantes de los
nombres de pila.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

24/03/2010, T-130/09, Eliza,

Za EU:T:2010:120

ELISE

L

Productos y servicios: clases 9, 42
Territorio: UE

Valoracién: Los signos objeto de litigio son similares visual y fonéticamente. Son conceptualmente
idénticos en los Estados miembros en los que se perciben como diminutivos del nombre de pila
femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria) y conceptualmente muy similares en otros
lugares en los que se consideran nombres de pila femeninos muy similares derivados de la misma
raiz..La marca anterior, al ser un nombre de pila personal femenino, tiene al menos un caracter distintivo
medio para los productos y servicios que cubre. Dado que los productos y servicios objeto de litigio son
idénticos o similares, a pesar del alto grado de atencién que cabe esperar del publico destinatario, existe

riesgo de confusion (apartados 40-43): riesgo de confusion.

7.2.1.6 Apellido frente a apellido

Si los signos se entienden como variantes del mismo apellido en uso en el mismo pais
0 si uno se entiende como el equivalente extranjero del otro apellido, existira un riesgo
de confusioén.
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Signo anterior

Signo impugnado

Asunto n.°

Schmidt

Smith

Ejemplo inventado

Productos y servicios: similares
Territorio: Alemania

Valoracion: El apellido «Smith» del signo impugnado se entendera como una variante extranjera
del apellido «Schmidt» en Alemania. Los signos son visualmente similares en un grado medio,

fonéticamente similares en un grado bajo y conceptualmente similares — riesgo de confusion.

7.2.2 Nombres de empresas en combinacion con otros elementos

La evaluacion del riesgo de confusion podra verse afectada por el hecho de que uno
de los elementos verbales contenidos en un signo pueda considerarse un nombre de
empresa, esto es, haciendo referencia a un origen comercial especifico (suele ser un
nombre de empresa precedido por la preposicion «de/por».

En este tipo de situaciones, cualquiera de los elementos (es decir, el nombre de
empresa o el elemento que indique la marca que designa la linea de productos) puede
cobrar mas importancia en la impresion generalizada del signo, incluso si tiene un
caracter distintivo inferior o es menos llamativo visualmente. Esto es asi porque, en
esta situacion, los dos elementos del signo (es decir, el nombre de empresa y la marca
que designa la linea de productos) desempefan, en principio, un papel distintivo y
auténomo incluso cuando el caracter distintivo de uno de ellos sea, per se, de un
grado inferior. Dada esta configuracion particular del signo, el consumidor percibira los
elementos de forma independiente, es decir, que cada uno de ellos indica un aspecto
del origen comercial de los productos o servicios que designa (a saber, el nombre de
una empresa junto a una marca que designa la linea de productos).

En consecuencia, si la marca anterior es idéntica (o muy similar) a cualquiera de los
dos elementos —el nombre de empresa o la marca que designa la linea de productos
—, incluso aunque se trate del elemento que, en otras circunstancias, seria menos
relevante (por ejemplo, debido a su tamafio o a su caracter distintivo mas bajo), en
principio, existira riesgo de confusion.

Signo anterior Signo impugnado Asunto
y elite 09/04/2014, T-386/12,
e I e MONDARIZ EU:T:2014:198
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Productos y servicios: Clases 32, 38, 39
Territorio: Reino Unido

Evaluacién: En el caso actual, también debe tenerse en cuenta la estructura particular de la marca
solicitada. Tal como ha sefialado la Divisién de Oposicion, la presencia en la marca solicitada de la
preposicion by (de/por) llevara al consumidor, en la medida en que comprenda su significado, a pensar
que la marca solicitada consiste dos marcas, la marca derivada «elite» y la marca principal «Mondariz».
En consecuencia, el término «elite» no se percibira como una simple denominacion de una de las
caracteristicas de los productos y servicios que designa, sino como una parte independiente y distinta
de la marca controvertida. Este elemento puede incrementar la similitud entre los signos en cuestion,
independientemente del mayor o menor caracter distintivo intrinseco de la palabra «elite» (apartado 107)
- riesgo de confusion.

~+\* h"w
Omeo By 15/09/2016, T-358/15,

RICCI has a Gu
..n‘-# jxd g;}"'-; EU:T:2016:490

L—h Dll:mlu:‘ Ru'm
¢

Productos y servicios: Clases 3, 25, 35
Territorio: UE

Evaluacién: También es necesario rechazar el argumento del solicitante que afirma que el elemento
dominante de la marca solicitada es «Roméo has a Gun», debido a su posicién inicial y a su
mayor tamafio en relacidon con el elemento denominativo «by Romano Ricci». El publico pertinente
no solo prestara atencion al primer elemento denominativo de la marca solicitada, sino que buscara
complementarlo, en la medida en que dé la impresién de ser el titulo de una obra artistica o una
mencion a la misma. Asi pues, tal y como la Sala de Recurso afirmaba en el apartado 31 de la
resolucion impugnada, el elemento denominativo «by Romano Ricci» tiene el efecto de otorgar un
mayor significado al primer elemento denominativo de la anterior marca RICCI, que le confiere una
posicion distintiva e independiente. Asimismo, la Oficina tiene razén al afirmar que, en el ambito de la
moda, es habitual que los articulos de cuidado personal y las prendas de alta costura mencionen el
disefiador o el origen del producto utilizando el mismo formato que utiliza la marca solicitada. En este
ambito, es probable que el disefiador o el origen de un producto en concreto desempefie un papel
mas importante para el publico relevante que en otras categorias de productos. En consecuencia, el
elemento denominativo «Romano Ricci» tiene la naturaleza adecuada para ser percibido como la marca
de la casa, mientras que el elemento «Roméo has a Gun» sera percibido como el signo que identifica
una linea de productos o servicios concreta de entre una gama de productos y servicios mas amplia

ofrecida por el solicitante (apartado 46) - riesgo de confusion.
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7.3 Marcas de color per se

Cuando se aprecia el riesgo de confusiéon de dos marcas de color per se, no se puede
realizar una comparacion fonética o conceptual de los signos y las similitudes graficas
dependeran del color de los signos.

En la apreciacion global, la Oficina tiene en consideraciéon el hecho de que existe
un «[...]Jinterés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los
colores para los demas operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo
que aquellos para los que se solicita el registro [...]» (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb,
EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). El
caracter distintivo intrinseco de las marcas de color per se es limitado. El ambito de
proteccién deberia limitarse a las combinaciones de colores idénticas o casi idénticas.

Signo anterior Signo impugnado Asunto n.°

20/10/2010,

R 755/2009-4

Productos y servicios: clase 8
Territorio: UE

Apreciacion: En el presente caso, las combinaciones de colores, identificadas por distintos cédigos
de color, no estan lo suficientemente préximas para dar lugar a un riesgo de confusion, teniendo
en consideracion que el caracter distintivo intrinseco es limitado (apartado 18). La Sala de Recurso
hace referencia a las sentencias del TJUE y al interés general para garantizar que los colores estén
disponibles para los competidores (apartado 19). El oponente no demostré un mayor caracter distintivo
(apartado 25) — inexistencia de riesgo de confusion.

7.4 Marcas colectivas y de certificacion anteriores

Como se establece en las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad
y riesgo de confusion, Capitulo 1, Principios generales, la «funcion esencial» de las
marcas individuales es indicar la procedencia comercial, y el concepto de «riesgo
de confusion» guarda relacion con el perjuicio de esta funcién esencial (18/06/2009,
C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La inmensa mayoria de los casos en los
que existe un supuesto riesgo de confusion estan relacionados con una confusion en
cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios designados por marcas
individuales en conflicto, esto es, la empresa especifica de la que provienen.
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Este no es el caso cuando la marca anterior es una marca colectiva o de
certificacion.

La apreciacion del riesgo de confusion en estos ultimos casos debera efectuarse
teniendo en cuenta las distintas funciones esenciales especificas de esas marcas y
consistird en evaluar si la marca impugnada (individual, colectiva o de certificacién)
ocasiona un perjuicio a esa funcion esencial, es decir:

® Por lo que respecta a marcas colectivas anteriores, el riesgo de que el publico
pueda creer que los productos o servicios designados por la marca anterior y
los designados por la marca solicitada provienen todos ellos de miembros de la
asociacion titular de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas
econdémicamente a dichos miembros o a dicha asociacién (05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71);

® por lo que respecta a las marcas de certificacion anteriores, el riesgo de que
el publico pueda creer que los productos y servicios designados por la marca
impugnada poseen la certificacién del titular de la marca de certificaciéon anterior
respecto a alguna caracteristica que denote esa marca.

Sin embargo, cuando la marca impugnada sea una marca colectiva o de
certificacion y la oposicion se base en una marca. individual, se debera efectuar la
apreciacién habitual del riesgo de confusion (esto es, si el publico pudiera pensar
que los productos o servicios designados por la marca impugnada y por la marca
anterior tienen la misma procedencia comercial o provienen de empresas vinculadas
econdémicamente).
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