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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA
Sentencia de 22 de octubre de 2015

Sala Primera

Asunto C-20/14

SUMARIO:

Marcas. Directiva 2008/95/CE. Otras causas de denegacion o de nulidad. Marca
denominativa. Mismo grupo de letras que una marca anterior. Adicién de una
combinacién de palabras descriptiva. Existencia de un riesgo de confusién.

El articulo 4.1 letra b), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el
sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un
riesgo de confusion para el publico pertinente entre una marca anterior formada por un
grupo de letras con caracter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca,
que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de
letras al que se afiade una combinacién de palabras descriptiva compuesta de palabras
cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se
percibe por dicho publico como la abreviatura de esa combinacion de palabras.

PRECEPTOS:

Directiva 2008/95/CE (Aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en
materia de marcas), arts. 3y 4.1.

PONENTE:

Don A. Borg Barthet.

En el asunto C-20/14,

gue tiene por objeto una peticion de decisidon prejudicial planteada, con arreglo al
articulo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolucién de 25 de abiril
de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de enero de 2014, en el procedimiento entre

BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketing-
& Management-Service GmbH

y
Bodo Scholz,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, en funciones de Presidente de la Sala

Primera, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet (Ponente) y E. Levits y la Sra. M. Berger,
Jueces;
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Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisién Europea, por los Sres. G. Braun y F.W. Bulst, en calidad de
agentes;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 12
de marzo de 2015;

dicta la siguiente
Sentencia

1. La peticién de decision prejudicial tiene por objeto la interpretacién del articulo 4,
apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2. Dicha cuestién se suscité en el marco de un litigio entre BGW Beratungs-
Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketings- & Management-Service
GmbH (en lo sucesivo, «BGW») y el Sr. Scholz, sobre la marca denominativa BGW
Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.

Marco juridico
Derecho de la Unién

3. El articulo 3 de la Directiva 2008/95, que lleva la ribrica «Causas de denegacion o
de nulidad», establece en su apartado 1, letras b) y c):

«1. Sera denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podra declararse
la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de caracter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica o la época de obtencién del producto o de la prestacién del servicio, u
otras caracteristicas de los mismos;

[...]»

4. El articulo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegacion o de nulidad
relativas a conflictos con derechos anteriores» establece en su apartado 1, letra b):
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«1. El registro de una marca sera denegado o, si esta registrada, podra declararse su
nulidad:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusion por
parte del publico; riesgo de confusion que comprende el riesgo de asociacion con la marca
anterior.»

Derecho aleman

5. El articulo 9, apartado 1, de la Markengesetz (Ley de Marcas), de 25 de octubre de
1994 (BGB1. |, p. 3082; 1995 I, p. 156; 1996 I, p. 682), esta redactado como sigue:

«El registro de una marca podra ser declarado nulo

[.]

2. cuando, por ser idéntica o similar a una marca solicitada o registrada con fecha de
prioridad anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por
ambas marcas, exista por parte del puablico un riesgo de confusion, que comprenda el riesgo de
asociacion con la marca anterior, [...]»

Hechos del litigio principal y cuestion prejudicial

6. El 11 de diciembre de 2006 se registré en el Deutsches Patent- und Markenamt
(Oficina Alemana de Patentes y Marcas) la marca denominativa BGW Bundesverband der
deutschen Gesundheitswirtschaft (en lo sucesivo, «marca posterior»), con el n.° 306 33 835,
para productos y servicios, entre otros, de las clases 15, 35, 41 y 43, de acuerdo con el Arreglo
de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada, que responden a la
siguiente descripcion:

«Clase 16: Productos de imprenta;

Clase 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina; consultoria profesional de negocios; asesoramiento sobre la organizacion
de negocios; consultoria en la direccion de negocios; organizacion de exposiciones con fines
comerciales o publicitarios; relaciones publicas;

Clase 41: Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales;
organizaciéon de exposiciones con fines culturales o educativos; puesta a disposicion de
instalaciones de esparcimiento; clubes de deporte; organizacién y realizacion de coloquios;
organizacién y realizacién de simposios, congresos y conferencias; puesta a disposicién de
instalaciones deportivas; arrendamiento de equipamiento deportivo; ensefianza de gimnasia;
organizacion y realizacion de seminarios, talleres de formacién, conferencias, mesas redondas
y cursos; consultoria sobre el esparcimiento; organizacién y realizacién de actos de formacion y
formacion continua; servicios de informacion a los clientes en cura sobre actividades deportivas
y culturales; asesoramiento en materia de curas;
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Clase 43: Servicios de restauracién y alojamiento de clientes; reserva y mediacion en el
alojamiento de clientes, en particular, de clientes en cura; residencias de ancianos; servicios de
campos de vacaciones.»

7. BGW formulé oposicién a dicho registro, sobre la base de la marca denominativa y
figurativa alemana n.° 304 06 837 siguiente (en lo sucesivo, «marca anterior»):

8. La marca anterior esta registrada desde el 21 de julio de 2004 para productos y
servicios de las clases 16, 35 y 41 de acuerdo con el mencionado Arreglo de Niza, que
responden a la siguiente descripcion:

«Clase 16: Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacién; fotografias; papeleria; adhesivos
(pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir
y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza (excepto
aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases);

Clase 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina;

Clase 41: Educacion; formacién; esparcimiento; actividades deportivas y culturales;
publicacién y edicion de diarios, periédicos y libros; edicion de textos; organizacion de
exposiciones con fines culturales, deportivos o de esparcimiento; produccion de peliculas;
alquiler de peliculas; alquiler de camaras de video, registros sonoros y puestos de television y
radio; ensefianza por correspondencia; organizacion y realizacién de conferencias, congresos y
simposios; publicacion electronica de libros y diarios en linea; diversion radiofonica,;
organizacién y realizacion de seminarios y talleres de formacioén; servicios de traduccion;
ensefianza y educacién; organizacion y realizacion de coloquios; redaccion de escenas;
grabacion en video; organizacién de concursos.»

9. Mediante resolucion de 2 de octubre de 2009, la Oficina Alemana de Patentes y
Marcas estimo en parte la oposicion formulada por BGW y anulé parcialmente el registro de la
marca posterior basandose en la existencia de un riesgo de confusion entre las dos marcas en
conflicto. A raiz de un recurso interpuesto por el titular de la marca posterior, dicha resolucion
fue revocada mediante resolucién de 9 de enero de 2012, porque BGW no habia demostrado
un uso de su marca anterior adecuado para mantener los derechos adquiridos.

10. BGW interpuso un recurso de anulacidon contra esta Ultima resolucion ante el
Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes).

11. Este drgano jurisdiccional considera, sobre la base de los multiples documentos
gue le presenté BGW, que se demostré un uso de la marca anterior adecuado para mantener
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los derechos adquiridos, al menos en lo que respecta a los «productos de imprenta» y a los
servicios de «publicidad», «organizacion y realizacion de seminarios» y «organizacion de
concursos», prestandose dichos servicios principalmente a empresas del sector de la salud, en
concreto, a 6pticos y a audiélogos protésicos. El érgano jurisdiccional remitente concluye que
las marcas en conflicto se refieren a productos idénticos y a servicios en parte idénticos y en
parte similares.

12. En lo que respecta a la similitud de las marcas en conflicto, el érgano jurisdiccional
remitente considera que la impresion de conjunto de la marca anterior esta dominada
exclusivamente por el grupo de letras «<BGW», y que el elemento figurativo se limita a realzar el
efecto visual de esa serie de letras y carece totalmente de pertinencia desde un punto de vista
fonético. En cuanto a la marca posterior, el érgano jurisdiccional remitente considera que la
combinacion de palabras «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirschaft» es de
naturaleza descriptiva y carece de todo caracter distintivo, ya que se limita a indicar que los
productos y servicios de que se trata se prestan por una federacion de empresas del sector de
la salud, activa en todo el pais, sin permitir, por otra parte, la identificacion precisa del origen
comercial de dichos productos y servicios.

13. El Bundespatentgericht se inclina por considerar que la impresiéon de conjunto de la
marca posterior también esta dominada por el grupo de letras «BGW». En cualquier caso,
afirma también que, independientemente de la apreciacion que ha de reservarse a la citada
combinacion de palabras, procede reconocer al grupo de letras «<BGW», en la marca posterior,
cuanto menos una posicion distintiva autbnoma en el sentido de la sentencia Medion (C-
120/04, EU:C:2005:594). Por lo tanto, cuando el publico pertinente se encuentre frente a la
marca posterior, reconocera la marca anterior, al ser la Gnica diferencia que la abreviatura
«BGW» -que no tiene significado propio- se traduce ahora por la indicaciéon explicativa
(descriptiva) «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».

14. En consecuencia, el érgano jurisdiccional remitente estima, citando la sentencia
AMS/OAMI - American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), (T-425/03,
EU:T:2007:311), que no existe duda alguna de que, en lo que respecta a los productos y
servicios indicados en el apartado 11 de la presente sentencia, existe, entre las marcas en
conflicto, un riesgo de confusion para el publico pertinente.

15. No obstante, dicho 6rgano jurisdiccional considera que no puede pronunciarse en
tal sentido, debido a la posicién del Tribunal de Justicia reflejada en la sentencia Strigl y
Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), en la que el referido Tribunal declaré que el
articulo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se aplica a una marca
denominativa formada por la yuxtaposicion de una combinacion descriptiva de palabras y un
grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el publico percibe este grupo
de letras como siglas de dicha combinacién de palabras porque reproducen las iniciales de
cada palabra y, de este modo, la marca en cuestién, tomada en su conjunto, puede
considerarse una combinacion de indicaciones o abreviaturas descriptivas que no tiene, por lo
tanto, caracter distintivo. El 6rgano jurisdiccional remitente recuerda, ademas, que, en el
apartado 38 de la mencionada sentencia, el Tribunal de Justicia declar6 que el grupo de letras
que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinacién de palabras sélo
ocupa, con respecto a ésta, una posicion accesoria.

www.cef.es Masteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia



http://www.civil-mercantil.com/
http://www.civil-mercantil.com/
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

www.civil-mercantil.com

16. A juicio del 6rgano jurisdiccional remitente, queda excluido, por lo tanto, reconocer
a un componente de una marca compuesta, en el presente asunto el grupo de letras «<BGW»,
percibido como una sigla en la marca posterior, un caracter dominante, o al menos una
posicion distintiva auténoma, cuando tal componente Unicamente ocupa una posicion
accesoria.

17. El hecho de que la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147)
tuviera por objeto las causas absolutas de denegacion del registro del articulo 3 de la Directiva
2008/95, no justifica, segun el Bundespatentgericht, que se haga una apreciacion diferente en
el litigio principal, donde se trata de otra causa de denegacion prevista en el articulo 4,
apartado 1, letra b), de dicha Directiva. Efectivamente, la percepcion que el publico tiene de
una marca no puede depender, en principio, de si la causa de denegacidn del registro se deriva
del articulo 3 0 es una de las establecidas en el articulo 4 de la Directiva 2008/95.

18. En tales circunstancias, el Bundespatentgericht decidié suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestién prejudicial;

«¢,Debe interpretarse el articulo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, en
el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, se puede considerar
que existe riesgo de confusion para el publico cuando un grupo de letras con caracter distintivo
gue es el elemento dominante del signo denominativo o figurativo anterior y medianamente
distintivo es utilizado en el signo denominativo posterior de un tercero de tal manera que a
dicho grupo de letras se afiade una combinacién de palabras descriptiva que, haciendo
referencia al mismo, explica el grupo de letras como abreviatura de las palabras descriptivas?»

Sobre la cuestion prejudicial

19. Mediante su cuestién prejudicial, el érgano jurisdiccional remitente pregunta, en
esencia, si el articulo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el
sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo
de confusién para el pablico pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras
con cardcter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente
distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se afiade una
combinacion de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden
con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho publico como la
abreviatura de esa combinacion de palabras.

20. Habida cuenta de que esta cuestion prejudicial es consecuencia de las dudas que
alberga el drgano jurisdiccional remitente sobre la aplicacion de la sentencia Strigl y Securvita
(C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147) en relacidon con la apreciacion de la similitud de las
marcas en conflicto en el litigio principal, procede comenzar analizando cudl es el alcance y la
pertinencia de dicha sentencia.

21. En los asuntos principales que dieron lugar a la sentencia Strigl y Securvita (C-
90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), se trataba de dos marcas denominativas compuestas, la
primera, del signo «Multi Markets Fund MMF», para un designar un fondo de inversién que
operaba en diversos mercados financieros, y la segunda, del signo «NAI - Der Natur-Aktien-
Index», para designar un indice bursatil que agrupa acciones de empresas con una orientacion
ecoldgica. Dado que, en ambos litigios, el 6rgano jurisdiccional remitente estimaba que,
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considerados aisladamente, los signos «MMF» y «NAI» no tenian caracter descriptivo en el
sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, pregunté al Tribunal de
Justicia si las causas de denegacion previstas en el articulo 3, apartado 1, letras b) o c¢), de
dicha Directiva eran aplicables a una marca denominativa compuesta por la yuxtaposicién de
una combinacion de palabras descriptiva y un grupo de letras no descriptivo, considerado
aisladamente, pero que reproduce las iniciales de las palabras que componen esa combinacién
de palabras.

22. Asi pues, los asuntos antes mencionados versaban sobre la cuestion de si una
marca compuesta por un grupo de palabras que precede o sigue a sus siglas podia registrarse
teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva
2008/95, y no, como en el caso de autos, sobre si puede existir un riesgo de confusion en el
sentido del articulo 4, apartado 1, letra b), de la misma Directiva, entre una marca anterior
compuesta por un grupo de letras y una marca posterior que reproduce dicho grupo
yuxtapuesto a una combinacion de palabras.

23. Ahora bien, por un lado, las causas de denegacion de registro absolutas y las
causas de denegacion de registro relativas establecidas en la Directiva 2008/95, en sus
articulos 3, apartado 1, letras b) y ¢), y 4, apartado 1, letra b), respectivamente, persiguen fines
distintos y tratan de proteger intereses también diversos.

24. Por lo que se refiere al articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el
interés general que subyace en esta disposicidn consiste en garantizar que signos descriptivos
de alguna o de varias de las caracteristicas de los productos o de los servicios para los cuales
se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores
econdmicos que ofrezcan tales productos o servicios (sentencia Strigl y Securvita, C-90/11 y C-
91/11, EU:C:2012:147, apartado 31 y jurisprudencia citada).

25. El concepto de interés general que subyace en el articulo 3, apartado 1, letra b), de
dicha Directiva se confunde con la funcidon esencial de la marca, que es garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa,
permitiéndole distinguir sin confusion posible dicho producto o servicio de los que tienen otra
procedencia (véase la sentencia Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, apartado 56 y
jurisprudencia citada).

26. El articulo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en cambio, persigue proteger
los intereses individuales de los titulares de marcas anteriores que entran en conflicto con el
signo solicitado y, por ende, garantizar la funcion de origen de la marca en caso de que exista
un riesgo de confusion (véase, en este sentido, la sentencia Medion, C-120/04, EU:C:2005:594,
apartados 24 y 26 y jurisprudencia citada).

27. Si bien, como observa con acierto el 6rgano jurisdiccional remitente, la percepcion
que el publico pertinente tiene de un signo no puede depender de la causa de denegacion del
registro de que se trate, el angulo desde el que es entendida esa percepcion varia segun se
trate de apreciar el caracter descriptivo de un signo o la existencia de un riesgo de confusion.

28. Tal como indic6 el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, si, en el

caso de la apreciacion del caracter descriptivo de un signo, la atencién esta focalizada en los
procesos mentales que pueden conducir a establecer relaciones entre el signo o sus diferentes
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componentes y los productos o los servicios de que se trata, en el caso de la apreciacion del
riesgo de confusion, en cambio, el examen tiene por objeto los procesos de memorizacion,
reconocimiento y evocacion del signo, asi como los mecanismos de asociacion.

29. Por otro lado, en el apartado 32 de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-
91/11, EU:C:2012:147), el Tribunal de Justicia sefiald6 que las tres letras mayudsculas que
figuraban en cada uno de los signos, esto es, «<MMF» y «NAl», representaban las iniciales de
las combinaciones de palabras que las precedian o las seguian, y que la combinaciéon de
palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, servian para explicitarse
reciprocamente y para subrayar el vinculo que existia entre los mismos, al estar concebido
cada grupo de letras para reforzar la percepcion por parte del publico de la combinacion de
palabras, simplificando su uso y facilitando su memaorizacion.

30. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisO, en los apartados 37 y 38 de la
misma sentencia, que si los grupos de letras objeto de los litigios principales eran percibidos
por el publico pertinente como abreviaturas de las combinaciones de palabras a las que van
unidos, tales grupos de letras no podian prevalecer sobre el conjunto de todos los elementos
de la marca considerada en su conjunto, incluso en el supuesto de que cupiera considerar que
dichos grupos de letras presentan, como tales, un cardcter distintivo. Al contrario, segun el
Tribunal de Justicia, tales grupos de letras s6lo ocupaban, con respecto a la combinacién de
palabras a la que preceden o siguen, una «posicién accesoria».

31. De la motivacion de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11,
EU:C:2012:147) se desprende que el caracter no registrable, a tenor del articulo 3, apartado 1,
letras b) y c), de la Directiva 2008/95, de un signo compuesto por un grupo de letras
yuxtapuesto a una combinacion de palabras debe apreciarse en cada caso concreto en funcién
de la percepcidn que tiene el publico pertinente de la interdependencia entre los diferentes
elementos del signo, asi como de éste en su conjunto.

32. Asi pues, en tal sentido debe entenderse la afirmacion contenida en el apartado 38
de dicha sentencia, evocada por el érgano jurisdiccional remitente, de que el grupo de letras
que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinaciéon de palabras sélo
ocupa, con respecto a ésta, una posicién accesoria, y no en el sentido de que constituya la
expresion de una regla de apreciacién general sobre el caracter accesorio de un grupo de
letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinacion de palabras a
la que va unido.

33. En efecto, esa afirmacion se limita a precisar, a los efectos de aplicar los motivos
de denegacion previstos en el articulo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, que
un grupo de letras, aunque tenga por si mismo caracter distintivo, puede adquirir un caracter
descriptivo cuando se combina en una marca compuesta con una expresion principal
descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura, lo que
procede determinar tras un examen del caso concreto.

34. De cuanto antecede se desprende que, habida cuenta de las diferentes
circunstancias de Derecho de los asuntos que estan en el origen de la sentencia Strigl y
Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), asi como del alcance que ha de darse a ésta,
las declaraciones hechas en dicha sentencia no pueden trasladarse al litigio principal para
apreciar la existencia de similitud entre las dos marcas en conflicto.
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35. En segundo lugar, procede recordar la jurisprudencia segun la cual, por lo que se
refiere a la similitud grafica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciacion
global del riesgo de confusién debe basarse en la impresion de conjunto producida por éstas,
teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepcién de las
marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una
importancia determinante en la apreciacién global de dicho riesgo. A este respecto, el
consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no
se detiene a examinar (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 21 y
jurisprudencia citada).

36. La apreciacion de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideracion
Unicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al
contrario, tal comparacién debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestion,
consideradas cada una en su conjunto (sentencias OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333,
apartado 41, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 61).

37. Si bien la impresion de conjunto producida en la memoria del publico pertinente por
una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios
de sus componentes, sélo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca
resulten insignificantes podra la apreciacion de la similitud basarse exclusivamente en el
componente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartados 41 y
42, y Nestlé/OAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

38. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, incluso cuando no pueda
considerarse que domina la impresion de conjunto, el elemento comin de las marcas en
conflicto debe tenerse en cuenta en la apreciacion de la similitud de éstas, en la medida en que
constituye, por si mismo, la marca anterior y conserva una posicion distintiva autbnoma en la
marca compuesta especialmente de dicho elemento y cuyo registro se solicita. En efecto, en el
supuesto de que un elemento comin conserve una posicion distintiva y autbnoma en el signo
compuesto, la impresion de conjunto producida por dicho signo puede conducir al publico a
creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas
vinculadas econdmicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de
confusion (sentencia Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, apartados 30 y 36, y auto
ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, apartado 45).

39. No obstante, el Tribunal de Justicia ha sefialado también que un elemento de un
signo compuesto no conserva dicha posicion distintiva autbnoma si tal elemento forma con otro
u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente
respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (sentencia Bimbo/OAMI, C-
591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 25).

40. Es mas, procede recordar, como hizo el Abogado General en el punto 40 de sus
conclusiones, que, en principio, incluso un elemento dotado de escaso caracter distintivo puede
dominar la impresién de conjunto de una marca compuesta o adoptar, en dicha marca, una
posicion distintiva y autbnoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia
Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), habida cuenta de que debido, en particular, a su posicion
en el signo o a su dimensién, puede imponerse en la percepcién del consumidor y permanecer
en la memoria de éste.
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41. En el presente caso, correspondera al 6rgano jurisdiccional remitente determinar,
especialmente mediante un analisis de los componentes de la marca posterior y de su peso
relativo en la percepcion del publico pertinente, la impresiéon de conjunto producida por esa
marca en la memoria del citado publico y apreciar a continuacién el riesgo de confusion, a la
luz de dicha impresion de conjunto y de todos los factores pertinentes en el asunto concreto
(sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 34).

42. Ahora bien, es preciso sefialar que el mero hecho de que la marca posterior esté
compuesta de un signo que reproduce el grupo de letras que constituye el Unico elemento
denominativo de la marca anterior y de una combinacién de palabras cuyas iniciales se
corresponden con dicho grupo de letras no impide, por si solo, que pueda existir un riesgo de
confusion con la referida marca anterior.

43. De este modo, en las circunstancias del litigio principal, el 6rgano jurisdiccional
remitente debera examinar, entre otros factores, si los vinculos que el publico pertinente puede
establecer entre el grupo de letras y la combinaciéon de palabras, en particular, la posibilidad de
que el primero se perciba como una abreviatura de la segunda, son de tal naturaleza que dicho
grupo puede ser percibido y memorizado por ese publico pertinente de manera autbnoma en la
marca posterior. Asimismo, incumbe al expresado 6rgano jurisdiccional apreciar, en su caso, Si
los elementos que componen la marca posterior, tomados en su conjunto, forman una unidad
I6gica distinta con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados
por separado.

44. En consecuencia, procede responder a la cuestién planteada que el articulo 4,
apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de
productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusién para el publico
pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con caracter distintivo y que
es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca
posterior que reproduce ese grupo de letras al que se aflade una combinacién de palabras
descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido
grupo, de modo que éste se percibe por dicho publico como la abreviatura de esa combinacion
de palabras.

Costas

45. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el caracter de
un incidente promovido ante el érgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de
Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de
reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El articulo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximaciéon de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el
sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un
riesgo de confusién para el publico pertinente entre una marca anterior formada por un
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grupo de letras con caracter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca,
que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de
letras al que se afiade una combinacion de palabras descriptiva compuesta de palabras
cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se
percibe por dicho publico como la abreviatura de esa combinacién de palabras.

Firmas

* Lengua de procedimiento: aleman.
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