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RESUMEN

En el presente trabajo, se estudia, desde la perspectiva de la jurisprudencia de los 6r-
ganos jurisdiccionales de la Unién Europea (TJUE y TGUE) el criterio referente a la doctrina
de la posicion distintiva y auténoma del elemento de una marca compleja en el analisis del
riesgo de confusion. Se parte de la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005 (C-120/04,
ECLI:EU:C:2005:594, MEDION AG vs. THOMSON MULTIMEDIA) donde se fijan los requisitos
de partida para aplicar esta doctrina y se expone la jurisprudencia posterior, tanto del TUUE
como del TGUE, que la matizan o completan. Sobre la base de ello, se examina el caso objeto
de este comentario (T-118/23, AROMA KING vs. KING’S) finalizando con unas conclusiones
sobre cual es el objetivo perseguido por la implantacion de esta doctrina y los intereses que
con su aplicacion se pretenden proteger.

Palabras clave: Union Europea. Marcas. Riesgo de confusiéon. Posicion distintiva y
autébnoma.
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ABSTRACT

This paper analyses, from the perspective of the case law of the courts of the European
Union (CJEU and GCEU), the criterion relating to the doctrine of the independent distinctive po-
sition of the element of a composite mark in the analysis of the likelihood of confusion. The star-
ting point is the judgment of the CJEU of 6 October 2005 (C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, ME-
DION AG v. THOMSON MULTIMEDIA), which sets out the basic requirements for applying this
doctrine, followed by subsequent case law, both of the CJEU and the GCEU, which qualifies or
completes it. On this basis, the case that is the subject of this commentary (T-118/23, AROMA
KING vs. KING’S) is examined, ending with some conclusions on the objective pursued by the
implementation of this doctrine and the interests that its application is intended to protect.

Keywords: European Union. Trade marks. Likelihood of confusion. Independent distinc-
tive position.
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I. CONSIDERACIONES SUCINTAS
SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION

La prohibicién de registro de una marca (o, en su caso, su nulidad) por ries-
go de confusidn con una marca anterior se encuentra recogida, a nivel de legisla-
cién de la Unién Europea, en el articulo 5.1 b) DM 2015/2436' y el articulo 8.1
b) RMUE 2017/10012. A su vez, los articulos 10.2 b) DM 2015/2436 y 9.2 b)
RMUE 2017/1001 confieren al titular de una marca el derecho a prohibir a cual-
quier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econémico de cualquier
signo que pueda producir riesgo de confusion con la marca de su titularidad?.

' Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (version refundida).

2 Reglamento 2017/1001 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la
marca de la Unién Europea (Version codificada).

3 Existen numerosos trabajos sobre el riesgo de confusién en materia de marcas. Entre ellos, destaco
FERNANDEZ-NOVOA (2004), pags. 271-388. También, se pueden citar, por referirse en concreto al Derecho de la
Unién Europea y a su jurisprudencia, los realizados por GARCiA PEREZ (2011) y FILGUEIRA LOUREIRO (2023).
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Como afirma FERNANDEZ NOvoa 4, una de las claves fundamentales del De-
recho de Marcas es, sin duda alguna, el riesgo de confusioén cuya apreciacion,
por otra parte, constituye una tarea juridica sumamente compleja y sutil. El
riesgo de confusion es un concepto juridico indeterminado que deberd aplicarse
segtin el caso concreto y en funcién de la concurrencia o no de determinados
factores tanto referidos a la identidad o similitud de los productos o servicios
distinguidos, como a la existencia de una identidad o semejanza entre los signos
que constituyen las marcas enfrentadas.

Respecto a este ultimo factor, no podemos ocultar que el analisis de la seme-
janza entre marcas en el contexto de la prohibicion del riesgo de confusion esta
impregnado de un cierto grado de subjetividad. Para paliar tal circunstancia,
la jurisprudencia ha ido elaborando una serie de pautas o criterios que inten-
tan objetivar tal tarea’. Estos criterios que, en alguna ocasién, pueden parecer
contradictorios (yo prefiero indicar que los mismos se contrabalancean o son
contrapesos entre si®) son los que permiten fundamentar las decisiones de los
organos administrativos y tribunales a la hora de analizar el caso concreto so-
metido a su examen.

El criterio basico —que, especialmente, encuentra su acomodo en relacién
con las marcas compuestas por varios elementos’— es el que sefiala que el exa-
men comparativo entre los signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de
hacerse de forma global y en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos
que las forman®. Este criterio no es mas que un punto de partida, pues, tam-
bien existen otras pautas que influyen en el examen comparativo de tales signos
siendo una de las primeras la que sefiala que en tal comparacién juega un papel
relevante el elemento dominante del conjunto que respectivamente formen los
distintivos de las marcas contrapuestas”®.

Sin embargo, para determinar cudl es el elemento dominante, es preciso
realizar un andlisis pormenorizado de los diversos componentes que forman los
distintivos. De esta manera, en las marcas denominativas complejas simples o
acompaiadas por algin elemento figurativo '°, debera realizarse una descompo-
sicién de las mismas analizando sus diversas partes para comprobar, por ejem-
plo, su colocacién o tamaifio en el conjunto reivindicado, el cardcter distintivo
intrinseco de cada elemento o cuales son desdefiables o insignificantes, precisa-
mente por su falta de distintividad .

4 FERNANDEZ-NOVOA (1984), pags. 197 y ss.

> FERNANDEZ-NOVOA (2004), pags. 291-342. En relacion con las «marcas denominativas complejas».
ver particularmente pags. 309-321; GARciA PEREZ (2011), pags. 20-21; FILGUEIRA LOUREIRO (2023) pags. 241-
252. Para una recopilacién de la jurisprudencia reciente del TJUE y TGUE, GOMEZ MONTERO, (2021) (2022)
(2023) (2024) (2025).

® GO6MEZ MONTERO (2021), pag. 90.

7 FERNANDEZ-NOVOA (2004), pags. 309 y ss. Este autor sefiala que las marcas denominativas complejas
son las formadas por dos o mds palabras (pdg. 309) incluyendo las integradas por varias palabras reproducidas
con caracteres tipograficos singulares (pag. 310).

8 STGUE de 29 de enero de 2025, FROSTY vs. FROSTY, T-168/24, ECLI:EU:T:2025:113, apartado 105

® STGUE de 12 de marzo de 2025, LAVALLEGLASS vs. LAV, T-293/24, ECLI:EU:T:2025:249, apar-
tados 25 y 26.

10" FERNANDEZ-NOVOA (2004), pag. 331 califica como marca mixta la que se compone con una denomi-
nacién y un elemento gréfico.

" STGUE de 21 de febrero de 2024, LIFEAFTER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado
59. En este sentido, me gustarfa hacer la siguiente precision: en el andlisis de la semejanza entre los signos
puede hacerse tal descomposicién de elementos para determinar cudl de ellos puede considerarse dominante
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A su vez, los tribunales han establecido una doctrina segtn la cual la coin-
cidencia parcial entre los signos denominativos que componen las marcas en
litigio puede suponer un indicio de semejanza entre ellos 2. Pues bien, tal coin-
cidencia parcial puede producirse en un elemento que no se considere domi-
nante en el conjunto reivindicado lo cual podria llevar a concluir que no hay
semejanza; sin embargo, si ese elemento coincidente y no dominante se cons-
tituye en una posicion distintiva y auténoma dentro del conjunto reivindicado
en la marca correspondiente, en determinados casos se podria concluir que hay
semejanza entre los signos enfrentados. Es precisamente sobre este criterio y la
doctrina jurisprudencial del TJUE elaborada sobre el mismo, lo que serad obje-
to del presente trabajo.

Por lo demads, hay que sefialar que, tal y como sefialan nuestros tribunales '?
el riesgo de confusién tiene una perspectiva diferente cuando la comparacion se
realiza a los efectos de determinar si una marca posterior puede o no registrase
en la Oficina de marcas en razén a su confundibilidad o diferenciacién con una
marca anterior, al supuesto en el que tal andlisis se realiza para comprobar si
el uso en el comercio de una marca es un uso infractor de una marca anterior
registrada'®. En el primer supuesto, la comparacion ha de realizarse segin los
signos estén reivindicados en el registro correspondiente '°, mientras que el caso
de un eventual uso infractor, la comparacién debe realizarse entre el signo que
compone la marca anterior tal y como figura registrada y el uso concreto que
el tercero hace de tal signo en el mercado'. Podriamos decir que el examen
comparativo de marcas para determinar si hay riesgo de confusioén en relacion
con la registrabilidad de una marca se hace a nivel tedrico o abstracto pura-

en la impresién general producida por el signo; sin embargo, el anilisis del riesgo de confusion debe realizarse
necesariamente sobre la base del conjunto de todos los elementos que conforman tales signos. Como afirma
GARciA PEREZ (2011) pag. 27 «es legitimo realizar la comparacion por partes (examinar la similitud primero
desde un plano fonético, luego desde el grifico y después desde el conceptual, y analizar cudles son los elemen-
tos distintivos o dominantes de la marca), pero la apreciacion definitiva es la global, basada en la impresion de
conjunto producida por las marcas: de las partes se pasa al todo».

12 STGUE de 7 de febrero de 2024, BUFFET vs. BUFF, T-101/23, ECLLI:EU:T:2024:65 apartado 36, de
21 de febrero de 2024, LIFEAFTER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado 74 y 13 de marzo de
2024, SANOID vs. SANODIN, T-206/23, ECLI:EU:T:2024:164, apartado 87.

3 SAP de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unién Europea) de 24 de octubre de 2024,
ECLI:ES:APA:2024:2300, apartado 8.

4" En relacion con el riesgo de confusién desde la perspectiva de un uso infractor de una marca anterior,
ver GARciA PEREZ (2011), especialmente pégs. 5-13, FILGUEIRA LOUREIRO (2023), pédgs. 227-232 y GARCiA
PEREZ (2024B), especialmente pags. 147-155.

15 STGUE de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-39/24, ECLI:EU: T:2024:853, apartado 41. Ello
no quiere decir que, por ejemplo, los sectores o condiciones de comercializacién de los productos o servicios
que son distinguidos por los signos enfrentados no tengan que tenerse en cuenta, aunque estimo que tal circuns-
tancia no se refiere al examen comparativo de los signos que debe realizarse segtin estén registrados, sino mas
bien en relacion con el riesgo de confusion [STJUE de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P, ECLI:EU:T:2020:156, apartado 70]. Asi, en algunos casos pesard mas o menos el aspecto visual
seglin los productos se expongan para su venta en régimen de autoservicio o se vendan directamente por un
vendedor [STGUE de 26 de febrero de 2025, Schweppes International/EUIPO-May (MAY TEA), Asuntos acu-
mulados T-1066/23 a T-1069/23, ECLI:EU:T: 2025:181, apartado 68]. De la misma manera, el andlisis de la
semejanza entre dos signos se refiere tinicamente a la comparacion entre los mismos sin tener en cuenta otras
circunstancias como la referente al mayor o menor cardcter distintivo de la marca anterior. El criterio de la ma-
yor proteccién de una marca por su alto cardcter distintivo intrinseco o adquirido por su uso intenso en el mer-
cado o por el conocimiento de los consumidores, es un factor que solo se puede tener en cuenta en el momento
de analizar el riesgo de confusion pero no en el momento previo de considerar si los signos que conforman
las marcas enfrentadas resultan semejantes o cual es el grado de semejanza existente entre ellos. En el mismo
sentido FILGUEIRA LOUREIRO (2023), pag. 235.

' GARciA PEREZ (2024B), pig. 151.
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mente registral, mientras que en el supuesto de un uso infractor en el mercado
tal anélisis no se puede hacer en abstracto, sino en funcién del caso concreto y
contextualizado por la forma de uso de del signo infractor .

II. EXPOSICION SUMARIA DE LA SENTENCIA
(CASO AROMA KING)

Sentencia: 6 noviembre 2024 (T-118/23) (ECLI:IEU:T:2024:778)

Mareca solicitada: AROMA KING (figurativa) clase 34 y 35

Marcas danesas anteriores: KING’S (denominativa) clases 34

Normas juridicas aplicadas: Articulo 8. 1 b) RMUE 2017/1001..

Palabras clave: Compatibles. Semejanza visual, fonética y conceptual baja.
Inaplicacién doctrina de la «posicién distintiva y auténoma». Cardcter distintivo
débil del vocablo «King» acrecentado, en algin caso, por un uso intenso. Inexis-
tencia riesgo de confusion.

El 7 de agosto de 2020, ANDRZEJ B. de nacionalidad polaca solicité la
marca AROMA KING (figurativa) para distinguir «tabaco, cigarrillos, articulos
de fumador, encendedores...» (clase 34) y «servicios de venta de tales produc-
tos» (clase 35).

El 21 de diciembre de 2020, la empresa danesa HOUSE OF PRINCE A/S
presentd oposicion basada en el articulo 8.1 b) y 8.5 RMUE 2017/1001 alegando,
la incompatibilidad de la marca solicitada con varias marcas danesas KING’S y
otras que incluian este vocablo y que se destinaban a distinguir «productos del
tabaco, cigarrillos, encendedores, articulos para fumadores...» (clase 34).

[

AROMA KING'S

KING

La oposicién fue estimada en primera instancia aplicindose el articulo 8.1
b) RMUE 2017/1001. No obstante, el posterior recurso presentado por ANDR-
ZEJ fue estimado por resolucién de 21 de diciembre de 2022 (R 777/2022-1).
La Sala de Recursos considerd que entre las marcas enfrentadas no habia riesgo
de confusidn por las diferencias entre los distintivos.

En consecuencia, anulé la resolucién de la Divisiéon de Oposicion, pero
como ésta se habia basado, unicamente, en la aplicacion del articulo 8.1 b),

17" Esta forma de realizar la comparacién entre las marcas segiin los casos tambien la pone de mani-

fiesto FILGUEIRA LOUREIRO (2023), pdgs. 327-328. A ello habria que afiadir que el examen comparativo debe
realizarse tal y como se reivindican los signos en el registro seglin interpretaciéon que de los mismos reali-
ce el publico pertinente sin tener en cuenta como son descritos en la correspondiente solicitud o la interpre-
tacion que de los mismos haga su titular (TGUE sentencia de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-
39/24 ECLI:EU:T:2024:853, apartado 40).
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remitié nuevamente el asunto a la Division de Oposicion para que dictaminara
sobre la aplicacién del articulo 8.5 RMUE 2017/1001. No obstante, el asunto
no volvio a la Divisién de Oposicidn para hacer este examen pues HOUSE OF
PRICE recurri6 ante el TGUE.

El TGUE desestima el recurso presentado por HOUSE OF PRICE confir-
mando que no es aplicable el articulo 8.1 b) RMUE 2017/1001 pues entre las
marcas en litigio no existe riesgo de confusion. No consta que la sentencia del
TGUE haya sido recurrida por HOUSE OF PRINCE A/S ante el TJUE por lo
que el asunto queda pendiente de que la Divisién de Oposicidn resuelva si, en el
presente caso, resulta aplicable el articulo 8.5 RMUE 2017/1001.

Al ser las marcas anteriores registros nacionales de Dinamarca, el territorio
y publico de referencia es el de este pafs y estd conformado por consumidores
en general (tabaco y venta al por menor de tabaco) y profesionales (venta al por
mayor de tabaco). Su nivel de atencién es de medio a elevado, en funcién del
tipo de producto (precio, calidad etc.). Los productos y servicios designados por
ambas marcas son idénticos o similares.

En el andlisis relativo a la comparacién entre los signos que forman las
marcas enfrentadas, el TGUE profundiza en una serie de consideraciones que,
como se ver4, tienen una particular importancia cuando posteriormente analice
si, en el presente caso, es aplicable la doctrina jurisprudencial de la «posicion
distintiva y auténoma» del término KING reivindicado en la marca solicitada.

En primer lugar, se discute el grado de distintividad de la denominacion
KING y su posible posicion dominante en el signo que forma la marca solicita-
da, lo cual es excluido por el TGUE ", al entender que su lugar en la composi-
cion visual de la marca no ocupa una preponderancia o diferenciacion respecto
al resto de elementos (AROMA) (GRAFICO DE CORONA) en lo que se refiere
a su tamafio, colocacién etc. Es cierto que tales términos pueden ser conside-
rados descriptivos (AROMA en relacién con tabaco) o laudatorios (Corona)
pero todos esos elementos conforman una «unidad 16gica de fantasia» que serda
recordada por el puiblico por su formacién global. En consecuencia, ninguno
de los elementos que forman el distintivo de la marca solicitada, considerados
aisladamente, puede entenderse como dominante respecto a los demds en el
conjunto reivindicado. Finalmente, el TGUE recuerda que la jurisprudencia ya
ha manifestado el cardcter poco distintivo y laudatorio del término KING ".

En el examen visual deben tenerse en cuenta todos los elementos de las mar-
cas y si bien se reconoce que hay un cierto parecido entre los términos KING/
KING'S tal término es laudatorio y débilmente distintivo, lo que lleva a consi-
derar que la semejanza visual entre ambas marcas es baja?’. Lo mismo se puede
decir de la comparacion fonética?' que debe quedar restringida a la comparacion
entre la parte denominativa de las marcas: AROMA KING /KING’S.

18 Apartados 37 a 42.

19 Apartado 38 que cita STGUE de 8 de diciembre de 2015, Compagnie générale des établissements
Michelin/OAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING), T-525/14, EU:T:2015:944, apartados 32 y 34;
de 12 de marzo de 2020; Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls), T-85/19, EU:T:2020:100, apar-
tado 26; y de 28 de abril de 2021, West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO), T-31/20,
EU:T:2021:217, apartado 85.

20 Apartados 43 a 57.

2 Apartados 58 a 61.
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En el aspecto conceptual tambien la semejanza es escasa pues aunque se
aluda en ambos casos a la palabra KING su contextualizacion es diferente; espe-
cialmente en el caso de la marca solicitada cuyo conjunto AROMA KING for-
ma una «unidad légica» que debe ser entendida como el «<KREY DEL. AROMA»
frente a KING’S que se refiere a algo que pertenece a un soberano masculino en
forma posesiva (DEL REY).

El carécter laudatorio y debilidad del vocablo KING en relacién con los
productos y servicios distinguidos por la marca anterior juega un papel relevante
a la hora de analizar el riesgo de confusién. En este aspecto hay que recordar
que el grado de caricter distintivo de la marca anterior puede jugar un papel
importante pues cuanto mayor o menor sea el cardcter distintivo intrinseco de la
marca anterior mayor o menor serd la probabilidad de un riesgo de confusion?.
Pues bien, el TGUE?* considera que la marca anterior KING™S tiene un carac-
ter distintivo débil, aunque en el presente caso, —y por su uso en el mercado
danés— puede ser considerado como «medio» en relacién con determinados
productos como son los «cigarrillos y productos del tabaco».

En la parte final de la sentencia®’, el TGUE se detiene a analizar el argumen-
to de si la palabra KING de la marca solicitada conserva una posicion distintiva
y auténoma dentro del conjunto AROMA KING. A juicio de HOUSE OF PRIN-
CE si asi fuera, ello deberia llevar a declarar confundible la marca solicitada
por estar incluida casi en su totalidad en la denominacién de la marca anterior
KING'S.

Posteriormente volveremos sobre esta cuestion?®. En este momento, basta
con indicar que el TGUE no considera que tal teoria sea aplicable en el pre-
sente caso, entre otras razones porque no considera que haya identidad (o cuasi
identidad) en el elemento comtn (KING/KING’S) y, principalmente, porque la
denominacion AROMA KING de la marca solicitada forma una «unidad 16gi-
ca» pues el elemento KING estd estrechamente vinculado al término AROMA,
con el que forma una expresion coherente que significa REY DEL AROMA, de
modo que no es auténomo.

III. LA TEORIA DE LA POSICION DISTINTIVA Y AUTONOMA EN LA
JURISPRUDENCIA DEL TJUE

1. El punto de partida (Caso MEDION)

La doctrina de la posicién distintiva y auténoma de un vocablo dentro de un
conjunto formado por un signo denominativo compuesto por varias palabras y
su relacién con el riesgo de confusion fue esbozada por el TJUE en la sentencia
de 6 de octubre de 2005, (MEDION, C-120/04, ECLI:EU:C:2015:714)?".

22 Apartados 62 a 69.

% STGUE de 6 de noviembre de 2024, KABI vs. KABIR DONAFUGATA, T-1146/23,
ECLI:EU:T:2024:789, apartados 76-77.

2 Apartados 70 a 82.

»  Apartados 96 a 108.

% Ver infra V. Andlisis de la sentencia AROMA KING en relacién con la doctrina de la posicion distintiva
y auténoma.

2 Ver FENANDEZ-NG6VOA [(FERNANDEZ-NOVOA, GARCIA VIDAL, FRAMINAN SANTAS, .J (2007)], pags.
131-137; Garcia PEREZ (2024A), .pags. 580-583.
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La empresa alemana MEDION es titular de la marca alemana LIFE (deno-
minativa) para distinguir «aparatos de electrénica de ocio». MEDION demand6
a THOMSON al considerar que estaba infringiendo su marca al usar la denomi-
nacion THOMSON LIFE para distinguir productos como «televisores, radioca-
setes...». El Landgericht Dusseldorf desestim6 la demanda por considerar que
no existia riesgo de confusiéon. MEDION presenta recurso de apelacién ante el
Oberlandesgericht Dusseldorf, el cual antes de resolverlo plantea una cuestion
prejudicial ante el TJUE con fundamento en las siguientes circunstancias.

Segiin la doctrina derivada de la «Pridgentheorie»?® cuando se comparan las
marcas hay que basarse en el criterio de la impresion de conjunto producida por
los signos controvertidos y determinar si la parte coincidente en ambos «carac-
teriza» el signo en cuestion hasta el extremo de que el resto de elementos que-
dan en gran medida relegados a un segundo plano. El Landgericht Dusseldorf
aplicé al caso controvertido la doctrina de la «Pragentheorie» al entender que el
elemento LIFE no relegaba a un segundo plano a la denominaciéon THOMSON
por lo que en conjunto las denominaciones THOMSON LIFE/LIFE no produ-
cian confusion.

La doctrina de la «Préigentheorie» no es pacifica y la doctrina alemana basa-
da en una practica jurisprudencial anterior mantiene que «procede admitir que
existe riesgo de confusion cuando la parte idéntica posea una posicién distintiva
y auténoma en el signo controvertido, no se diluya dentro de éste y no quede
relegada a un segundo plano hasta el punto de resultar inadecuada para suscitar
el recuerdo de la marca registrada» . La aplicacion de esta posicion llevaria a la
conclusién de que en el presente caso, podria existir riesgo de confusion, debido
a la coincidencia en el término LIFE que, aunque no fuera dominante, manten-
dria dentro del conjunto THOMSON LIFE una posicién distintiva y auténoma.

Por este motivo, el Oberlandesgericht Dusseldorf plantea una cuestién pre-
judicial ante el TJUE preguntando si puede haber infraccién de marca por riesgo
de confusioén en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando
el signo controvertido (THOMSON LIFE) esta formado mediante la yuxtaposi-
cién, por una parte, de la denominacién de la empresa (THOMSON) y, por otra,
del signo que compone la marca registrada anterior (LIFE), dotada de un ca-
racter distintivo normal, y ésta denominacién (LIFE), aunque no determina por
si sola la impresidn de conjunto que produce el signo compuesto (THOMSON
LIFE), si ocupa una posicién distintiva y autébnoma en dicho signo.

El TJIUE parte de la base de que en la comparacién entre signos no puede
tomarse en consideracion un dnico elemento, con independencia de que pueda
haber algin elemento dominante dentro de ese conjunto cuya coincidencia pue-
de determinar la existencia de un riesgo de confusién*’. No obstante, —continua
el TTUE— tambien hay que tener en cuenta que puede haber casos en que no
se puede excluir que en una denominacién compleja que se compone con la

2 FERNANDEZ-NOvOA, C (2004), pags. 312-313. FERNANDEZ-NGVOA, [FERNANDEZ-NGvoa, GARCIA
VIDAL, FRAMINAN SANTAS (2007)], pag. 132 sefala que el rasgo esencial de la «Pridgentheorie» es la busqueda
del elemento dominante que determina la impresién de conjunto generada por una marca compuesta ...por lo
que con el fin de reflejar este rasgo esencial podria utilizarse tal vez el circunloquio « teorfa del elemento deter-
minante de la impresion generada por una marca.

2 Apartado 14.

30 Apartado 29.
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denominacidén social de una empresa y otro elemento, éste pueda ocupar una
posicion distintiva y auténoma sin que constituya su elemento dominante*'.

En este aspecto debemos sefalar, como afirma GARCiA PEREZ3? que «aun-
que la impresién de conjunto producida en la memoria del publico pertinente
por una marca compuesta puede estar dominada por uno o varios de sus com-
ponentes ello no excluye que un elemento que no es dominante pueda ocupar
una posicién distintiva y auténoma en el signo compuesto». Por ello, la cuestion
clave se centra en determinar si solo hay riesgo de confusién cuando el elemento
coincidente fuera considerado elemento dominante en el conjunto de la marca
denominativa compleja; o, por el contrario, tambien podria haber riesgo de con-
fusién cuando el elemento coincidente no fuera dominante, pero conserva una
posicién distintiva y autébnoma en la composicion de la marca denominativa
compleja.

En esta linea, el TIUE, sefiala® en el caso Medion que si se admitiera que
solo habria confusién cuando la coincidencia radicara en el elemento dominan-
te, en algunos casos podria haber un claro perjuicio para el titular de la marca
anterior. Este caso se produciria, «por ejemplo, cuando el titular de una marca
de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposicion de aqué-
lla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este
seria también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca
anterior y una denominacién comercial de renombre. En efecto, la impresion de
conjunto estaria entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la
marca de renombre o la denominacién comercial de renombre contenidos en el
signo compuesto» >,

Por eso, para el TIUE es obvio que en estas situaciones no se garantiza la
proteccién de la marca anterior cuando el signo (denominacién coincidente)
ocupa una posicion distintiva y autonoma en el conjunto (denominativo) que
compone la marca posterior. Por tal motivo, la respuesta a la cuestion prejudicial
es la siguiente: «puede existir un riesgo de confusion para el publico, en caso
de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido
estd formado mediante la yuxtaposicion, por una parte, de la denominacién de
la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un caracter
distintivo normal, y esta dltima, aunque no determina por si sola la impresion
de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posicion distintiva
y auténoma»

2. Posteriores casos y matizaciones
(Casos BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER y BGW)

En el caso Medion, el TIUE debia responder a una cuestion prejudicial plan-
teada en el caso concreto de la adicién en una marca denominativa compleja
de un término que constituia la denominacion social de su titular. Por eso aco-
modando la respuesta al caso controvertido se puede afirmar que puede haber

31 Apartado 30.

32 Garcia PEREZ (2024A), pag. 581.
3 Apartados 32-33.

3 Apartado 34.
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riesgo de confusién cuando en caso de identidad de productos y servicios, un
signo posterior se compone con la denominacién de la empresa (THOMSON)
y un vocablo que es idéntico al tinico que forma la marca anterior (LIFE). Ese
vocablo debe tener un caricter distintivo normal; y, aunque por si solo, no cons-
tituya el elemento dominante del signo compuesto o no determine la impresion
general transmitida por la marca, debe seguir conservando una posicién distin-
tiva y auténoma dentro del conjunto®.

Los requisitos para la aplicacién de esta doctrina en lo que se refiere a la
composicion de las denominaciones de las marcas enfrentadas (identidad en
elemento comun, carécter distintivo medio o normal de la marca cuya denomi-
nacion se replica, adicién de una denominacion social y posicion distintiva y
auténoma del elemento integrado en la denominacién compuesta) fueron con-
firmados o matizados por diversas sentencias posteriores.

En efecto, con posterioridad al caso Medion, se plantearon ante el TIUE di-
versos asuntos como el que enfrentd a la solicitud de marca de la Unién Europea
BIMBO DOUGHNUTS de la empresa Bimbo y la marca anterior DOGHNUTS
de Panrico, ambas para distinguir productos de pasteleria, panaderia etc.¢. Se
declaré que entre ambas marcas existia riesgo de confusién haciéndose algunas
interesantes declaraciones como, por ejemplo, que el mero hecho de que haya
una coincidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una po-
sicidn distintiva auténoma y el tnico que forma la marca anterior, no implica
automadticamente que exista riesgo de confusion entre los signos ya que la apre-
ciacion global o de conjunto nunca puede descartarse?’.

A su vez en el caso BIMBO DOUGHNUTS, el TJUE reitera que el ele-
mento comun a los registros enfrentados debe mantener dentro del conjunto
formado en la marca compuesta una posicién distintiva y auténoma. Y aclara
que tal posicion auténoma se mantiene cuando su yuxtaposicion al otro elemen-
to que forma la marca no suponga una «unidad 16gica» o «conjunto unitario»
diferente respecto al sentido que puedan tener los citados elementos tomados
por separado .

Un segundo caso resuelto por el TJIUE es el que enfrent6 a la solicitud de
marca de la Unién Europea BARBARA BECKER con la marca anterior BEC-
KER para distinguir productos de la clase 9. Las marcas fueron consideradas
diferentes por la Sala de Recursos de la EUIPO. Sin embargo, el Tribunal de Pri-
mera Instancia (TPI)* consideré que ambas marcas eran confundibles debido a
la prevalencia del apellido frente al nombre propio y que tal apellido (BECKER)

3 A ello podriamos afadir lo manifestado por FERNANDEZ-N6voA [FERNANDEZ-NOvVOA, GARCiA VI-

DAL, FRAMINAN SANTAS (2007)], pdg. 137 de acuerdo con lo cual «la nueva pauta del elemento distintivo y
auténomo se aplica incluso cuando la denominacion social que se yuxtapone en la marca compuesta posterior,
es una denominacion social que goza de renombre».

36 STJUE de 8 de mayo de 2014, Bimbo vs. OAMI/Panrico, BIMBO DOUGHNUTS vs. DOGHNUTS ,
C-591/12 P, ECLLILEEU:C:2014:315.

37 Apartados 45 y 46. Ver asimismo, STGUE de 28 de abril de 2021, PRIMART vs. PRIMA, T-584/17
RENV., ECLI:EU:T:2021:231, donde se sefala que la mera existencia de una falta de posicién distintiva auté-
noma no es suficiente para alejar el riesgo de confusién, apartados 95-96.

3% Apartados 25, 27 y 37. Ver también, TJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft
Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, apartado 39.

¥ STPI de 2 de diciembre de 2008 Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER
VS. BECKER, T-212/07, ECLLI:EU:T:2008:544.
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mantenia una posicidn distintiva auténoma en la denominacién que compone la
marca solicitada (BARBARA BECKER).

Pues bien, el TJUE estim6 el recurso de casacion y, en relacién con la doctri-
na de la posicion distintiva auténoma de un apellido dentro del conjunto forma-
do por un nombre propio y un apellido declaré que «en una marca compuesta,
un apellido no ocupa en todos los casos una posicién distintiva auténoma por el
mero hecho de que se perciba como un apellido. La apreciacion de tal posicion
s6lo puede basarse, en efecto, en un examen de conjunto de los factores perti-
nentes del caso de autos» .

El dltimo de los casos resueltos por el TIUE* se refiere al siguiente su-
puesto de hecho. El Sr. BODO S. present6 ante la Oficina Alemana de Patentes
y Marcas la solicitud de marca BGW Bundesverband der deutschen Gesun-
dheitswirtschaft (denominativa) a la cual se opuso la empresa BGW BERA-
TUNGS-GESELLSCHAFT WIRTSCHAFT MBH, alegando riesgo de confu-
sién con la marca alemana anterior BGW (figurativa).

Marca anterior
Marca solicitada

BGW Bundesverband der deutschen
Gesundheitswirtschaft

Clases 16, 35, 41, 43

Clases 16,35y 41

La cuestion que se debate ante el TJUE mediante una cuestién prejudicial
planteada por el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) deriva de
que en la marca solicitada las iniciales BGW se corresponden con la leyenda
Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft que son descriptivas ya
que se limitan a sefialar que los productos o servicios ofrecidos lo son por una
federacion de empresas del sector de la salud.

A juicio del Bundespatentgericht, las letras BGW son las que dominan la
impresién de conjunto en la marca solicitada, por lo que podria existir confu-
sién entre ambas marcas al coincidir en las letras BGW. Sin embargo, segun la
sentencia del caso STRIGL y SECURVITA* un grupo de letras no descriptivo
per se, podria tomar tal caricter si tales siglas se corresponden a las iniciales de
una combinacién de palabras descriptivas. En estos casos, sigue razonando el
Bundespatentgericht, y por su conversion en una abreviatura que tiene el mismo

40 STJUE de 24 de junio de 2010, Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER vs.
BECKER, C-51/09 P, ECLI:EU:C:2010:368, apartado 38. En este mismo sentido, ver STGUE de 22 de enero
de 2025, MK MICHAEL MICHELE vs. MICHAEL KORS, T-1053/23, ECLI:EU:T:2025:53 apartado 95. y de
19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200.apartados 62-63.

4 STJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz,
C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714.

4 STJUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest, Mul-
ti Markets Fund MMEF, C-90/11 y NAI — Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147. En este caso,
se debatia si las marcas constituidas por una leyenda descriptiva precedida o seguida por unas iniciales que se
refieren a tal leyenda descriptiva, podian incurrir en la causa absoluta de denegacién de las marcas descriptivas
de las caracteristicas de los productos o servicios que pretenden distinguir.
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caricter descriptivo que la leyenda a la que se refiere, no podria considerarse
que esa parte de la denominacidn tiene cardcter dominante o mantiene una po-
sicién distintiva auténoma en el conjunto reivindicado, sino que tnicamente
ocupa una posicion accesoria®.

En efecto, aisladamente unas letras pueden tener cardcter distintivo, pero si el
ptiblico percibe que tales letras se corresponden con una combinacion de palabras
de cardcter descriptivo, tal caracteristica impregnard tambien a ese grupo de letras.
Si ello fuera asi, se podria interpretar que al fundirse la abreviatura y la leyenda en
una tnica expresion, se formaria un conjunto dotado con una unidad 16gica y, por
tanto, desapareceria la posicién auténoma de la parte formada por la abreviatura
por lo que dejarfa de tener una posicion distintiva y autébnoma en tal conjunto.

El TJUE en el caso BGW parte de la consideracion de que la doctrina senta-
da en el caso STRIGL y SECURVITA es aplicable a los casos en que el andlisis
se centra en la consideracion del eventual cardcter descriptivo de una marca
compuesta por una leyenda descriptiva y sus correspondientes iniciales (prohi-
bicién absoluta), pero no puede aplicarse a un caso como el controvertido donde
se analiza si la semejanza entre dos marcas puede inducir a confusién (prohibi-
cion relativa); entre otras razones porque la finalidad de ambas prohibiciones o
el interés a proteger son distintos*.

El TJUE marca unas pautas para que el érgano remitente evalde si, en el pre-
sente caso, puede existir riesgo de confusion. Entre estas pautas, destaca la con-
sistente en que se deberd tener en cuenta el vinculo que pueda establecer el
publico entre la abreviatura y la leyenda que compone la marca anterior y si los
elementos que la constituyen tomados en su conjunto, forman una unidad l6gica
distinta con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos
tomados por separado®.

Pero, en mi opinidn, la afirmacién de mayor interés que realiza el TIUE en
relacién con la doctrina de la «posicidn distintiva y autébnomax» es aquella que,
tomando las palabras del Abogado General, le lleva a considerar que «incluso
un elemento dotado de escaso caricter distintivo puede dominar la impresién
de conjunto de una marca compuesta o adoptar, en dicha marca, una posiciéon
distintiva y auténoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia
Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), habida cuenta de que debido, en particu-
lar, a su posicion en el signo o a su dimension, puede imponerse en la percep-
cién del consumidor y permanecer en la memoria de éste»“°.

Con esta afirmacion se puede apreciar que el TITUE matiza uno de los requisi-
tos exigidos a la marca anterior para que esta doctrina pueda aplicarse. En el caso
Medion se sefialaba que el caricter distintivo de la marca anterior tenia que ser
normal o medio; sin embargo, en el caso BGW, se considera que en determinadas
circunstancias, el cardcter distintivo débil del elemento coincidente puede ser teni-
do en cuenta para valorar si en un determinado caso se puede aplicar esta doctrina.

4 STIUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest,
Multi Markets Fund MMF, C-90/11 y NAI — Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147, aparta-
dos 36, 37 y 38.

4 Apartados 20 a 34.

4 Apartado 43.

4 Apartado 40.
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IV.  SENTENCIAS DEL TGUE
SOBRE LA APLICACION DE ESTA DOCTRINA

En el presente apartado, expondremos una serie de sentencias del TGUE
sobre la aplicacion de la doctrina de la posicidn distintiva y auténoma, clasifi-
cando las mismas segun los requisitos acumulativos que deben concurrir para
su aplicacion. Interesa, no obstante, recordar que el mero hecho de que un ele-
mento comun sea idéntico y el elemento de la marca compleja mantenga una
posicion distintiva auténoma no implica automaticamente la existencia de ries-
go de confusién ya que tal doctrina no puede constituir una excepcion al criterio
basico de que tal riesgo debe basarse en la impresion general de las marcas en
conflicto y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes®’.

En efecto, la circunstancia de una semejanza parcial derivada de una coin-
cidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una posicion dis-
tintiva auténoma y el tnico que forma la marca anterior, no implica automati-
camente que exista riesgo de confusion entre los signos ya que la apreciacion
global o de conjunto nunca puede descartarse.

Por otra parte, tambien es importante destacar que la posicion distintiva y
autébnoma no se cifie exclusivamente a la comparacién entre marcas denomina-
tivas sino que tambien puede afectar, por ejemplo, a una marca mixta donde el
gréfico, idéntico 0 muy semejante a una marca anterior, mantiene una posicion
distintiva y auténoma. Asi, se puede citar el caso «1st AMERICAN» en el que
el elemento figurativo ocupa una posicion distintiva auténoma en la marca soli-
citada y es el inico elemento constitutivo de la marca anterior*®.

Marca solicitada

Marca anterior
1ITAMERICAN

1. Identidad en el elemento comiin

El elemento comun a ambas marcas debe ser idéntico®. El concepto de
identidad, debe ser objeto de una interpretacion restrictiva, pues la propia de-
finicién de la identidad implica que los dos elementos comparados sean igua-
les. Por eso, el TJUE sefiala que dos signos son idénticos cuando uno de ellos
reproduce, sin modificaciones ni adiciones, el elemento que constituye la otra

47 STGUE de 28 de abril de 2021, The King of Soho vs. Soho, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217, apartado
114 y de 13 de octubre de 2021 UNI-MAX vs. UNI, T-591/20, ECLI:EU:T:2021:694, apartado 31.

#  STGUE de 21 de diciembre de 2021, 1st. AMERICAN, T-699/20, ECLI:EU:T:2021:928, apartado 60.

4 Sobre el concepto de identidad entre los signos en la jurisprudencia del TJUE, ver GARciA PEREZ, R.
(2024A), pags. 505-508.
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marca*®. No obstante, el propio TIUE ha matizado tal afirmacién al admitir que
también hay identidad cuando las modificaciones presentan unas diferencias tan
insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor
medio'. Asi, por ejemplo existe identidad en el caso de la comparacién entre las
denominaciones MANOU y MANOU pues su Unica diferencia estd en el acento
sobre la letra «o» de una de las marcas>?

La concepcion de identidad en el elemento comin a los efectos de aplicar
la doctrina de la posicion distintiva auténoma es apreciada de manera bastante
estricta en el sentido de que tal concepto presupone que la marca anterior esté
contenida en la marca solicitada. De hecho el propio TGUE ha reconocido, en
alguna ocasion que el TJUE no se ha pronunciado sobre cuando una modifica-
cion puede suponer un cambio irrelevante para aplicar la doctrina de la posiciéon
distintiva y auténoma?>?

En este aspecto, no se puede ocultar que son numerosas las sentencias del
TGUE que no aceptan la aplicacién de esta doctrina en los casos donde hay
semejanza (no identidad) en tal elemento comun. Asi, se consider6 que la mo-
dificacién introducida en el elemento comiin (NIVEA Q10 SKIN-IDENTICAL
vs. SKINIDENT) implicaba la inexistencia de identidad entre tales elementos
radicando la diferencia en la existencia de un guién y la terminacion «ical»>*.
Incluso, en algin caso en que habia un elemento denominativo comiin (CAPRI-
CE) no reconocio la aplicacion de esta doctrina pues la marca solicitada con una
denominacion tnica (CAPRICE) contenia un grafico>

2. Adicion de la denominacion social

El supuesto del caso Medion, versaba sobre la adicién del nombre de la
empresa (THOMSON) al elemento comun (LIFE), pero de ahi no podemos con-
cluir que la doctrina de la posicién distintiva y auténoma no se aplique cuando

30 STJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-290/03, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169,
apartados 50, 51 y 54.

51 TJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-291/00, C-290/03, ECLI:EU:C:2003:169,
apartados 53 y 54, de 8 de julio de 2010, Portakabin vs. Primakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 apartado
47y de 25 de marzo de 2010, BERGSPECHTE, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, apartado 27.

52 STGUE de 17 de noviembre de 2021, MANOU vs. MANOU, T-504/20, ECLI:EU:T:2021:789, apar-
tados 56 y 58. En este caso se podria anadir, incluso, que tambien resulta insignificante que la marca solicitada
se escriba en mintscula, excepto la «M» (Manou) y la marca anterior en mayusculas (MANOU).

53 Ver por ejemplo STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINI-
DENT, T-665/22, ECLI:EU:T:2023:704 en cuyo apartado 43, sefialé: Es cierto que el Tribunal General declard
acertadamente que también podia existir un riesgo de confusién cuando la marca anterior no se reproducia de
manera idéntica en la marca posterior [véase la sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI — Panrico
(BIMBO DONUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, apartado 96 y jurisprudencia citada]. Sin embargo, el Tribunal
de Justicia, en apelacién, no confirmé explicitamente tal enfoque. Por el contrario, declaré que el Tribunal Ge-
neral no habia llegado a la conclusion de que existiera riesgo de confusion basidndose en la mera constatacién
de que la marca modificada anteriormente tenia, en la marca solicitada, una posicion distintiva auténoma, sino
que lo habia deducido de una apreciacion global, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes en las
circunstancias del caso (sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartados
24 a29).

3 STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINIDENT, T-665/22,
ECLI:EU:T:2023:704, apartados 41 y 50. Considero que la modificacién consistente en la terminacion «ical»
supone la eliminacién de la identidad, no asi el «guion» que deberia ser considerado a estos efectos como un
cambio insignificante.

3 STGUE de 17 de octubre de 2019 VIENNOISERIE CAPRICE (figurativa) vs. CAPRICE (figurativa),
T-628/18, ECLI:EU:T:2019:750, (apartado 40).
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el elemento afiadido esté formado por una marca o una denominacién que en
principio, no se identifica con una marca>t.

Ademas es importante sefialar que el supuesto conflictivo no tiene que ce-
fiirse a la comparacién entre una marca compuesta por varias denominaciones
y otra marca formada por una sola palabra, pues es posible que la posicién
distintiva y auténoma de un elemento comiin tambien se produzca en el caso de
enfrentamiento de dos marcas complejas®’.

Finalmente, en el caso Medion se alude a la adicion de una marca de re-
nombre al elemento comiin>®. En realidad, la doctrina de la posicion distintiva y
auténoma tambien se podria aplicar al supuesto en que la marca adicionada no
fuera de renombre.

3. Caracter distintivo medio del elemento aislado

En principio, el caricter distintivo intrinseco de la marca anterior y, espe-
cialmente, en relacién con la marca formada por un solo elemento tiene que
ser normal, por lo que si ese cardcter distintivo es débil no seria aplicable la
doctrina del caso Medion®. Sin embargo, el propio TGUE mantuvo una postura
diferente al declarar, en algtin caso, que incluso si tal elemento tenia un caracter
distintivo débil, se podria considerar que era aplicable esta doctrina pues bien
puede suceder que tal elemento a pesar de su debilidad domine la impresién
general de una marca® o por su posicion en el signo o su tamafo imponerse en
la recepcion del consumidor y ser recordado por este®!.

% STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217. En
este caso se aplico tal doctrina a pesar de que la expresién «The King of» no constituia una marca o la denomi-
nacion social de la entidad solicitante.

7 STGUE 7 de junio de 2018 N&NF TRADING vs. NF ENVIRONNEMENT, T-807/16,
ECLI:EU:T:2018:337, apartados 78 y 79. Ver asimismo, TGUE de 15 de febrero de 2023, TC CARL vs. CARL
TOUCH, T-8/22, ECLI:EU:T:2023:70 que sefialé «la combinacién de estos elementos no crea una unidad con
un significado diferente del significado de esos elementos tomados por separado. Aun cuando la marca anterior
no esté constituida exclusivamente por el elemento comtn “carl”, no es menos cierto que,... debe considerarse
que dicho elemento serd el que atraerd mds la atencion del publico pertinente, habida cuenta de su posicion en la
marca anterior y del hecho de que el elemento “touch” se refiere a la tecnologia tactil» (apartado 69). En el mismo
sentido, TGUE de 21 de febrero de 2024, BI BLUE PIGMENT vs. BI.CELL, T-189/23, ECLI:EU:T:2024:103,
apartado 64. En contra, STGUE de 28 de septiembre de 2016, T-574/15, ECLI:EU:T:2015:574 no conside-
16 aplicable tal doctrina a la comparacién entre la marca KOZMETIKA AFRODITA (figurativa) y EXOTIC
APRODITA MYSTIC MUSK OIL/ APRODITA MYSTIC MUSK OIL (figurativas), apartado 45. De esta sen-
tencia parece desprenderse que la marca anterior deberia estar formada solo por una palabra que debe coincidir
con una de las palabras que componen la marca posterior.

% Apartado 34.

% STGUE de 10 de noviembre de 2021, T-755/20, ECLI:EU:T:2021:769 que declaré compatibles las
marcas VDL E-POWER y E-POWER manifestando que no era aplicable la citada doctrina pues «el cardcter
distintivo del elemento “e-power” no puede considerarse normal, sino que es, a lo sumo, débil, en la medida en
que, evidentemente, dicho término alude al tipo de energia que garantiza el funcionamiento de los productos
de que se trata o que estd relacionada con ellos»(apartado 53). En el mismo sentido, STGUE de 13 de mayo de
2015, TPG POST vs. POST, T-102/14, ECLI:EU:T:2015:279, apartado 50.

®  STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841,
donde se sefiala (apartado 117) que incluso un elemento que sélo presenta un cardcter distintivo débil pue-
de dominar la impresién general de una marca si en dicha marca desempefia una funcién distintiva auténo-
ma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04,
EU:C:2005:594), en la medida en que, en particular debido a su posicién en el signo o a su tamaifio, puede
imponerse a la percepcion del consumidor y ser recordada por éste (sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW
(C-20/14, EU:C:2015:714), apartado 40).

" STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS, T-429/20, ECLI:EU:T:2021:698.
No obstante, en este caso, no se considerd que, ni por su posicion ni por su tamario, el elemento ERGO+ domi-
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Es importante no perder de vista que aunque el elemento comiin de caricter
débil puede servir de base para aplicar la doctrina de la «posicién distintiva au-
ténoma», no es menos cierto que debido a ese mismo caricter distintivo débil
su peso en la impresioén general de la marca compuesta tambien es menor si los
otros elementos tienen un cardcter distintivo mayor; como puede ser el repre-
sentado por la denominacién social del titular de la marca®.

4. Mantenimiento del caracter autonomo del elemento comin
en la marca compleja (ausencia de unidad logica)

El TGUE tambien ha reiterado este requisito sin que fuera matizado en el
sentido de producir algtin cambio en la doctrina del caso Medion. Por este moti-
vo, el requisito de que la adicién de un término al elemento comiin no suponga
una alteracion del significado de la nueva composicién formando una «unidad
l6gica» sigue siendo un requisito imprescindible para aplicar esta doctrina.

En este sentido, el TGUE ha confirmado en varias ocasiones que la combi-
nacién de los elementos que forman la nueva solicitud no crea una unidad con
un significado diferente del significado de esos elementos tomados por sepa-
rado®. En otro caso, declaré incompatibles las marcas THE KING OF SOHO
(figurativa) y SOHO (denominativa) afirmando que «no puede considerarse que
la combinacién de los elementos denominativos “the king of” y “soho” cree un
concepto y una unidad l6gica distintos de los de sus componentes y que el valor
semdntico de dicha combinacién no se encuentre en el elemento “soho” consi-
derado aisladamente» %.

Por el contrario, en relacion con las marcas constituidas por un nombre y
apellido (JOSEF GRUND) se entendié que esta combinacion creaba, en parti-
cular, una unidad légica, a saber, el nombre y el apellido de una persona fisica,
de modo que este dltimo elemento no ocupaba una posicion distintiva autonoma
en la marca controvertida®.

V. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA «<AROMA KING»
EN RELACION CON LA DOCTRINA
DE LA POSICION DISTINTIVA'Y AUTONOMA

Una vez establecidos los requisitos necesarios para la aplicacién de la doc-
trina sobre la posicion distintiva y auténoma tal y como han sido interpretados
por el TIUE o aplicados por el TGUE, haremos referencia al modo en que el
TGUE los ha aplicado en el caso de la sentencia comentada (AROMA KING).

nara se impusiera a la percepcion del consumidor (apartado 83).

¢ STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS T-429/20, ECLI:EU:T:2022:698
donde se declar6 que no habia riesgo de confusion entre la marca solicitada SEDUS ergo+ y la marca anterior
ERGOPLUS (ver apartado 80) para distinguir muebles donde «ergo» hace alusién a «ergonémico». La denomi-
nacién SEDUS formaba parte del nombre social de la entidad solicitante.

% STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841,
apartado 116.

% STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217,
apartado 119.

% STGUE de 19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200 apar-
tado 61.
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Con carécter previo, se debe afirmar que el TGUE realiza el examen y apli-
cacion de esta doctrina en el marco de la apreciacion global del riesgo de confu-
sién y no en los apartados correspondientes a la comparacion entre los signos .
Ademds, el TGUE nos recuerda que para la aplicacion de esta doctrina deben
concurrir los requisitos acumulativos ya manifestados jurisprudencialmente y
que, a efectos expositivos podemos agrupar de la siguiente manera: a) identidad
o cuasi-identidad del elemento comtn de ambos signos; b) caracter distintivo del
elemento comun; ¢) «autonomia» de dicho elemento en el signo compuesto®.

a) Segin el TGUE, el primer requisito implica que la marca anterior debe,
en principio, estar integra, es decir, reproducida de manera idéntica, en la marca
solicitada., lo cual no se cumple en el presente caso. En efecto, segiin el TGUE,
la marca solicitada no contiene la totalidad de la marca anterior KING’S, sino
Unicamente uno de los elementos que la componen, a saber, el vocablo KING;
y aunque es cierto que de la jurisprudencia se desprende que puede aceptarse
en ciertos casos la existencia de una cuasi identidad permitiéndose modifica-
ciones menores, esta circunstancia no es aplicable en el presente caso pues la
presencia del apéstrofe y de la letra «s» al final influye en el caracter distintivo
de la marca anterior®. Por consiguiente, su supresion en la marca solicitada es
significativa en la medida en que reduce el riesgo de que el publico pertinente
pueda atribuir al oponente el origen de los productos o servicios designados por
la marca solicitada.

En definitiva, y aunque el TGUE se alinea con sentencias anteriores que
admitian una posicién distintiva y auténoma en el caso de que no hubiera una
identidad total en el elemento comun a las marcas enfrentadas, lo cierto es que,
en opinidén que comparto, en el presente caso no puede considerarse que el ele-
mento «KING» sea cuasi idéntico a la marca anterior KING’S ya que la modi-
ficacion -resultante de la supresion del apdstrofe y de la letra «S»- en la marca
solicitada implica un cambio cualitativo que incluso hace que cambie de signi-
ficado el concepto evocado por ambas marcas.

b) El segundo requisito que podriamos delimitar como el referido a la
«posicion distintiva» se cumple siempre que el caricter distintivo del elemento
comun sea normal o medio. Incluso, nos recuerda el TGUE, se podria aceptar,
con cardcter excepcional, que un elemento que tenga un cardcter distintivo débil
puede seguir teniendo una posicion distintiva y auténoma en la marca solicitada,
si puede, en particular, debido a su posicién en el signo o a su tamafo, causar
una impresién en los consumidores y ser recordado por ellos®.

En el presente caso, el elemento KING’S tiene un caracter distintivo débil
en relacion con determinados productos (articulos de fumador, encendedores);
sin embargo, se ha demostrado que en relacién con productos de tabaco, ciga-
rrillos etc. puede tener un caricter de grado normal o medio pues tal nivel ha
aumentado debido al uso realizado en relacién con estos productos. En con-
secuencia, en relacién con productos de tabaco, cigarrillos se cumpliria esta
segunda condicion.

% Apartados 96 a 108.
7 Apartado 98.

% Apartados 99 a 103.
% Apartados 104 y 105.
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Me parece interesante esta afirmacién sobre el cardcter distintivo aumenta-
do de un signo de carécter intrinseco débil debido al uso que del mismo se ha
hecho. Tal circunstancia, supone cumplir con la segunda condicién aunque en el
presente caso no influye en la aplicacidn de la doctrina de la posicién distintiva
y auténoma pues los otros dos requisitos no se cumplen.

c) El tercer requisito es el referente a la «posicién auténoma». Esbozado
en sentido negativo, un componente de un signo compuesto no conserva una
posicién auténoma si, junto con el otro componente o componentes del signo,
dicha nueva composicién toma un significado diferente al significado que pue-
de tener cada elemento aisladamente considerado. La tercera condicion es, por
tanto, la ausencia de tal unidad l6gica; es decir, el mantenimiento en la marca
compleja de la independencia o autonomia del elemento comun.

Este tercer requisito no se cumple en el caso enjuiciado pues dentro de la
marca solicitada, el elemento «KING» esta estrechamente vinculado al término
«AROMA» que le antecede anterior, con el que forma una unidad 16gica que
significa «<REY DEL AROMA» de modo que KING no es auténomo™.

En resumen, en el caso AROMA KING se puede concluir afirmando que
no concurren todos los requisito acumulativos para aplicar la doctrina de la po-
sicidn distintiva y auténoma; en particular, y fundamentalmente, los relativos a
la identidad (o a la cuasi identidad) y a la independencia del elemento comun.
Por ello, concluye el TGUE, en opinién con la que concuerdo, no puede consi-
derarse que el elemento «KING» tenga un «papel distintivo y auténomo» en la
marca solicitada y en consecuencia, no se puede manifestar que exista un riesgo
de confusién sobre la base de la aplicacién del principio de la «posicién distin-
tiva y autébnoma» del elemento coincidente en ambas marcas. Por otra parte,
tambien el TGUE entiende que una vez valorados todos los factores pertinentes
y su interdependencia debe llegarse al resultado de inexistencia de riesgo de
confusidn.

VI. CONCLUSIONES

A la hora de extraer unas conclusiones o valoracion critica de la doctrina so-
bre la posicién distintiva y auténoma como criterio para determinar si existe un
riesgo de confusion, y a la vista de la errética aplicacion que realiza el TGUE"!,
creo muy conveniente recordar cual ha sido el origen de esta doctrina y, sobre
todo, su finalidad.

En el caso Medion, el TJUE sefial6 que si el riesgo de confusion se supedita
al requisito de la impresion de conjunto producida por el signo compuesto, se

0 Apartados 106 y 107.

"I Se puede afirmar, incluso, que las decisiones adoptadas por el TGUE se pueden utilizar segtin la posi-
cién que se quiera adoptar en el caso controvertido, tanto para defender como para negar —segun los intereses
que se defiendan— la existencia en el caso correspondiente de una posicién distintiva auténoma. No obstante
y aunque sea para justificar en algunos casos las posibles contradicciones en las que puede haber incurrido el
TGUE a la hora de su aplicacion, no debemos olvidar que el tema del riesgo de confusion es muy casuistico y
se aplica en el marco factico de un juicio «inter partes». Esta valoracién depende de toda una serie de factores
que se complementan o de criterios que en algunos casos se anulan o matizan. Por eso, debo recalcar que el
verdadero criterio que al final debe valorarse es la impresién global de los signos que componen las marcas
enfrentadas, pues de €l dependen todos los demas criterios orientativos que la jurisprudencia vaya enunciando.
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estarfa privando al titular de la marca del derecho exclusivo que le confiere la
marca, cuando el elemento coincidente ocupara una posicion distintiva y auto-
noma en la marca posterior compleja, aunque no fuera dominante’. En otras
palabras, resultarfa injusto que un tercero pudiera registrar o utilizar la marca
de otro empresario afiadiendo, simplemente, la denominacién de su empresa.

Esta misma injusticia se estaria produciendo, cuando el elemento adiciona-
do a la marca compleja esta formado por un signo que constituye una marca (sea
0 no de renombre) o incluso una denominacién no protegida como tal, por lo
que entiendo que la doctrina de la posicion distintiva y auténoma deberia apli-
carse en estos casos. Asimismo, tal teoria puede aplicarse cuando el elemento
comun es cuasi-idéntico, debiendo ser objeto de una interpretacién muy estricta
este concepto de identidad.

Los derechos del titular de la marca deben ejercerse de forma compatible
con otro principio cual es que no se pueden monopolizar términos con escasa
distintividad que deben dejarse al libre uso de los competidores. Por eso, consi-
dero adecuada la exigencia de que la marca anterior tenga un cardcter distintivo
intrinseco normal. Y en el supuesto de que tal cardcter fuera débil solo en casos
muy excepcionales se podria aplicar tal doctrina’, siempre matizada, en estos
casos, por el poco peso que la coincidencia en un elemento distintivo débil tiene
en relacién con el riesgo de confusion™.

Finalmente, resulta completamente 16gico exigir que en la marca compleja
el elemento comin mantenga su posiciéon auténoma, por lo que la doctrina de
la «posicién distintiva y autébnoma» no debe aplicarse cuando la unién de tal
elemento con otros, cambia su significado y constituye una «unidad légica»
distinta a la suma de los elementos aislados.
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