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SR. F.G. JACOBS
presentadas el 9 de junio de 2005

1. En el presente asunto, el Oberlandesge-
richt (Tribunal Superior de Justicia) Diissel-
dorf, ha planteado al Tribunal de Justicia una
cuestion sobre la interpretacién del articulo 5,
apartado 1, letra b), de la Directiva de
marcas.

2. Esa disposicién faculta al titular de una
marca para prohibir a terceros el uso en el
trdfico econémico «de cualquier signo que,
por ser idéntico o similar a la marca y por ser
idénticos o similares los productos o servi-
cios designados por la marca y el signo,
implique por parte del publico un riesgo de
confusién».

3. El 6rgano jurisdiccional remitente pre-
gunta, en sustancia, si existe un riesgo de
confusién por parte del ptiblico en el sentido
del artfculo 5, apartado 1, letra b), de la
Directiva cuando un signo compuesto deno-
minativo o denominativo y figurativo (en el
presente asunto, THOMSON LIFE), com-

1 — Lengua originak: inglés,

2 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de s
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(DO L 40, p. 1).

prende una denominacién social seguida por
una marca anterior (a saber, LIFE) consis-
tente en una tinica palabra con «un caricter
distintivo normal» y que, aunque no deter-
mina ni caracteriza la impresién de conjunto
transmitida por el signo compuesto, presenta
una funcién distintiva y auténoma en dicho
signo. La cuestién del érgano jurisdiccional
remitente se suscit6, en particulay, por la
«Prigetheorien,® una doctrina del Derecho
alemdn sobre marcas formulada por el
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo) que
se examina mds adelante.

Hechos y procedimiento principal

4. La demandante, Medion AG, es titular de
la marca denominativa «LIFE», registrada
para productos electrénicos de ocio.

3 — La palabra alemana «priigen» significa literalmente «acufiar,
estampar, sellar, grabar, gofrar» y, en sentido figurado,
«moldear, determinar, crear, grabar»,
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5. La demandada, Thomson multimedia
Sales Germany & Austria GmbH, que segin
el 6rgano jurisdiccional remitente es una
empresa lider mundial en el sector de
productos electrénicos de ocio, incluye en
algunos de sus productos de dicho sector la
designacién « THOMSON LIFE», en algunos
casos como un simple signo denominativo y
en otros, como signo denominativo y figu-
rativo con el elemento «THOMSON» en
distinto tamafio, color o estilo grifico.

6. El Landgericht (Audiencia Provincial)
Diisseldorf, desestimé el recurso interpuesto
por la demandante en el que se solicitaba que
se prohibiera el uso por la demandada del
signo «THOMSON LIFE». El Landgericht
declaré que no existfa riesgo de confusién
con la marca «LIFE».

7. La demandante apelé ante el érgano
jurisdiccional remitente, que suspendié el
procedimiento y plante6 al Tribunal de
Justicia la cuestién prejudicial antes
expuesta.

8. El 6rgano jurisdiccional remitente explica
la jurisprudencia del Bundesgerichtshof que
articula la Prégetheorie del siguiente modo.
El punto de partida para determinar la
similitud de marcas en las que coinciden
elementos individuales de marcas en con-
flicto es la impresién de conjunto transmi-
tida por las marcas; lo que debe comprobarse
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es si el elemento coincidente caracteriza al
signo compuesto de un modo tal que los
otros elementos son en gran medida secun-
darios en cuanto a la impresién de conjunto.
No existira riesgo de confusién por el mero
hecho de que el elemento coincidente
simplemente contribuya a la impresién de
conjunto. Tampoco resulta pertinente el que
un signo incorporado a una marca com-
puesta haya conservado un caricter distin-
tivo auténomo. Sin embargo, en la presen-
tacién global de una mercancfa, determina-
dos elementos pueden tener una posicién
auténoma, independiente de la funcién
distintiva de otros elementos; entonces, los
elementos se consideran de forma aislada y
se comparan, Un elemento de un signo que
el trifico econémico reconoce que no
designa el producto en s, sino a la empresa
de la que procede, no se considera por regla
general que caracterice el signo. Cuando una
designacién de una empresa sea reconocible
como tal debe, por regla general, pasar a un
segundo plano en cuanto a su importancia
en la imagen global, pues el mercado de que
se trata identifica en el otro elemento del
signo la verdadera designacioén del producto.

9. Sin embargo, ha de determinarse en cada
caso si, con carécter excepcional, la situacién
puede ser distinta y si, desde el punto de vista
del mercado de que se trate, la denominacién
del fabricante es predominante. Los factores
decisivos son las circunstancias especificas y
las practicas habituales del sector productivo
pertinente. El Bundesgerichtshof ha acep-
tado que, en el sector cervecero y en el de la
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moda, la mencién del fabricante es especial-
mente importante, por lo que en esos
sectores la indicacién del fabricante caracte-
riza siempre la impresién de conjunto
transmitida por el signo; por tanto, la
incorporacién de una marca anterior a un
signo compuesto que contiene la denomina-
cién del fabricante no da lugar a ningiin
riesgo de confusién. Si constituye una
prictica habitual en el sector de que se trate,
la mencién del fabricante en un signo
compuesto caracteriza la impresién de con-
junto aun cuando el otro elemento no sea
s6lo ligeramente distintivo, sino que presente
un cardcter distintivo normal. Lo mismo
sucedera cuando la denominacién del fabri-
cante sea anormalmente distintiva,

10. Aplicando los principios anteriores al
caso de autos, el 6rgano jurisdiccional
remitente considera que no existe riesgo de
confusién puesto que la designacién del
fabricante «THOMSON» caracteriza la
impresién de conjunto transmitida por la
designacién controvertida «THOMSON
LIFE»; por tanto, el elemento «LIFE» no
caracteriza por s{ solo al signo. De las
pruebas aportadas por las partes se deduce
que la prdctica habitual en cuanto a las
designaciones en el sector de los productos
de que se trata, a saber, los productos de
electrénica de ocio, consiste en que la
denominacién del fabricante predomina. En
dicho sector, es habitual designar los pro-
ductos con el nombre del fabricante y con
una combinacién de letras y niimeros
diffcilmente memorizable,

11. El érgano jurisdiccional remitente afiade
que el examen del riesgo de confusién a la
luz de la forma escrita, fonética y conceptual
de la designacién controvertida no conduce a
conclusiones diferentes; en todos esos aspec-
tos, la denominacién del fabricante
«THOMSON)» influye significativamente en
la impresién de conjunto transmitida por el
signo «THOMSON LIFE»,

12. Sin embargo, el 6rgano jurisdiccional
remitente sefiala que en Alemania se discute
la interpretacién del concepto de riesgo de
confusi6n realizada por el Bundesgerichtshof
en relacién con casos como el presente. Se
considera injusto que un tercero pueda
usurpar un signo anterior, incluso en el caso
de que tenga un caricter distintivo normal,
afiadiendo la denominacién de una sociedad.
Segin la tesis contraria, en el presente
asunto existe riesgo de confusién. En el
signo compuesto «THOMSON LIFE», la
marca controvertida «LIFE» sigue siendo
auténoma y distintiva. Las dos palabras
aparecen separadas, una junto a la otra. No
existe un vinculo conceptual entre «<THOM-
SON» y «LIFE», En forma escrita, las dos
palabras estin configuradas de modo distinto
en tres de las cuatro formas de utilizacién
impugnadas, tanto en cuanto a su color
como a otros aspectos graficos. Los produc-
tos designados por el signo compuesto
pueden percibirse como productos «LIFE»
procedentes de la casa «THOMSOND, lo que
puede generar la falsa impresién de que los
productos designados por la demandante
tinicamente con el vocablo «LIFE» pueden
proceder de la demandada.

I- 8555
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13. El érgano jurisdiccional remitente con-
cluye sefialando que en la sentencia SABEL, *
el Tribunal de Justicia declaré que la
apreciacién del riesgo de confusién cuando
los signos sean similares depende de la
impresién de conjunto producida por éstos.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha
examinado aiin la situacién en la que este
criterio pueda tener como efecto permitir
que un tercero se apropie de una marca ajena
afiadiendo su denominacién social.

14. Han presentado observaciones escritas la
demandante, la demandada y la Comisién,
que estuvieron todas ellas representadas en
la vista,

Apreciacion

15. El 6rgano jurisdiccional remitente pre-
gunta, en sustancia, si existe un riesgo de
confusién por parte del piblico en el sentido
del articulo 5, apartado 1, letra b), de la
Directiva cuando un signo compuesto deno-
minativo o denominativo y figurativo, com-
prende una denominacidn social seguida por
una marca anterior consistente en una tnica
palabra con «un cardcter distintivo normal»
que, aunque no determina ni caracteriza la
impresién de conjunto transmitida por el
sigho compuesto, presenta una funcién
distintiva y auténoma en dicho signo.

4 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec.
p. [-6191).
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16. Segan la resolucién de remisién, el
Landgericht Diisseldorf desestimé Ia
demanda por violacién del derecho de marca
debido a que no existfa riesgo de confusion.
Estimé que los elementos que integran el
signo compuesto presentan la misma impor-
tancia y consideré que el elemento comiin
LIFE no podia, por tanto, determinar o
caracterjzar ese signo.

17. De la resolucién de remisién y de las
observaciones presentadas ante el Tribunal
de Justicia se desprende que esa decisién
reflejaba la Prigetheorie formulada por el
Bundesgerichtshof alemén, que se resume en
los puntos 8 y 9 de las presentes conclusio-
nes. El 6rgano jurisdiccional remitente pre-
gunta bdsicamente si esa teorfa es compatible
con la Directiva.

18. Con cardcter preliminar, debo sefialar
que no estoy convencido de que una teorfa
especifica, que articula formalmente una
serie de normas aplicables de modo auto-
mitico en determinados casos, constituya
siempre o de forma necesaria un enfoque ttil
para determinar la solucién de un cierto
conflicto de marcas. A mi juicio, los princi-
pios que el Tribunal de Justicia ya ha
establecido en su serie de decisiones sobre
las disposiciones pertinentes de la Directiva
~los articulos 4, apartado 1, letra b), y 5,
apartado 1, letra b)-® ofrecen un marco

5 — Los términos del artfculo 4, apartado 1, letra b), de la
Directiva, que establece los motivos por los que puede
denegarse el registro de una marca o, si ya estd registrada,
declararse nulo, son bésicamente idénticos a los utilizados en
el articulo 5, apartado 1, letra b). En consecuencia, la
interpretacién del articulo 4, apartado 1, letra b), realizada
por e} Tribunal de Justicia debe aplicarse también al articulo 5,
apartado 1, letra b): véase la sentencia de 22 de junio de 2000,
Marca Mode (C-425/98, Rec. p. 1-4861), apartados 26 a 28.
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conceptual suficiente para resolver dichos
conflictos. En mi opinién, basarse en una
respuesta tedrica entrafia el riesgo de que los
érganos jurisdiccionales nacionales pueden
apartarse de la aplicacién de los criterios
esenciales de similitud y confusién que han
sido establecidos por el legislador comunita-
rio y desarrollados por el Tribunal de
Justicia. Sin embargo, cuando una teorfa
simplemente ofrece una orientacién perti-
nente sobre cémo aplicar esos criterios
esenciales en un é4rea determinada o a una
particular clase de marcas, estimo que puede
ser, no obstante, 1til siempre que el érgano
jurisdiccional nacional tenga en cuenta en
todo momento que, en ultima instancia, debe
cerciorarse de que los principios establecidos
por el Tribunal de Justicia se aplican a una
determinada situacion.

19. Dicho esto, abordaré ahora esos princi-
pios.

20. El décimo considerando de la exposicién
de motivos de la Directiva sefiala que la
apreciacién del riesgo de confusién
«depende de numerosos factores y, en
particular, del conocimiento de la marca en
el mercado, de la asociacién que puede
hacerse de ella con el signo [...] [y] del grado
de similitud entre la marca y el signo y entre
los productos o servicios designados». El
Tribunal de Justicia ha declarado que el
riesgo de confusién debe apreciarse por
tanto globalmente, teniendo en cuenta todos
los factores pertinentes en las circunstancias
del caso.® Incumbe al érgano jurisdiccional

6 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 22,

nacional com[])robar la existencia del riesgo
de confusién.

21. La similitud de las marcas de que se trate
es, pues, una condicién necesaria pero no
suficiente para determinar un riesgo de
confusién: el érgano jurisdiccional nacional
debe también valorar otros factores, sobre
los que el Tribunal de Justicia ha facilitado
orientaciones.

22. Asi pues, estd claro que existe cierta
interdependencia entre los factores pertinen-
tes para una apreciacién global del riesgo de
confusién y, en particular, entre la similitud
de Ia marca y signo, y la similitud de los
productos o servicios designados. En conse-
cuencia, un bajo grado de similitud entre los
productos o servicios puede ser compensado
por un elevado grado de similitud entre las
marcas, y viceversa.

23. Ademds, el riesgo de confusién es tanto
més elevado cuanto mayor resulta ser el
cardcter distintivo de la marca anterior, bien
intrinseco o bien gracias a la notoriedad de
que goza entre el ptblico.’ Incumbe al
érgano jurisdiccional nacional determinar el

7 — Sentencla Marca Mode, antes citada en la nota 5, apartado 39,

8 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec.
p. 1-5507), apartado 17.

9 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 24.
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cardcter distintivo de una marca; para ello,
dicho 6rgano jurisdiccional debe realizar una
apreciacién global de la mayor o menor
aptitud de la marca para identificar los
productos o servicios para los que ha sido
registrada y para distinguir asf dichos pro-
ductlc())s o servicios de los de otras empre-
sas.

24. Ademss, la referencia a la existencia de
un riesgo de confusién «por parte del
publico» contenida en el articulo 5, apar-
tado 1, letra b), de la Directiva pone de
manifiesto que la percepcién de las marcas
que tiene el consumidor medio del tipo de
productos o servicios de que se trate
desempefia un papel decisivo en la aprecia-
ci6n global del riesgo de confusién. El
consumidor medio normalmente percibe
una marca como un todo, cuyos diferentes
detalles no se detiene a examinar.' Se
supone que el consumidor medio del tipo
de productos considerado es un consumidor
normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse
en cuenta la circunstancia de que el consu-
midor medio rara vez tiene la posibilidad de
comparar directamente las marcas, sino que
debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igual-
mente, tomar en consideracién el hecho de
que el nivel de atencién del consumidor
medio puede variar en funcién de la
categorfa de productos o servicios de que
se trate, >

10 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(C-342/97, Rec. p. 1-3819), apartado 22.

11 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 23.

12 — Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada en la nota
10, apartado 26.
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25. Sintetizando estos principios, cabe afir-
mar que el 6rgano jurisdiccional nacional, en
un caso como el de autos, debe tener en
cuenta, en la apreciacién global del riesgo de
confusién, que: i) cuando, como sucede en el
presente asunto, los productos designados
por las marcas son idénticos, un menor
grado de similitud entre las marcas puede
dar lugar a un riesgo de confusién, pero ii) el
riesgo de confusién es tanto mas elevado
cuanto mayor sea el cardcter distintivo de la
marca anterior, de modo que en el caso del
signo LIFE, al que el 6rgano jurisdiccional
nacional atribuye un «cardcter distintivo
normal», el riesgo de confusién puede no
ser elevado. El juez nacional debe tener en
cuenta que el consumidor medio normal-
mente percibird la marca compuesta como
un conjunto, sin analizar sus elementos, En
el presente asunto, el nivel de atencién que el
consumidor medio brindard a la marca
tenderd a ser menor por la circunstancia
(sefialada por el érgano jurisdiccional nacio-
nal) de que en el sector de productos
electréricos de ocio, como en los sectores
mencionados en el anterior apartado 9, los
consumidores prestan especial atencién a la
designacién del fabricante. En este contexto,
el 6rgano jurisdiccional nacional debe deter-
minar si, en efecto, la marca y el signo tienen
un grado de similitud suficiente para dar
lugar a un riesgo de confusi6n.

26. En cuanto a esa cuestidn, la apreciacién
del érgano jurisdiccional nacional relativa a
la similitud debe basarse en la impresién de
conjunto producida por las marcas, teniendo
en cuenta, en particular, sus elementos
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distintivos y dominantes. *> A fin de apreciar
el grado de similitud entre las marcas
controvertidas, el 6rgano jurisdiccional
nacional debe determinar su grado de
similitud gréfica, fonética y conceptual y, en
su caso, evaluar la importancia que debe
atribuirse a estos diferentes elementos,
teniendo en cuenta la categorfa de productos
o servicios de que se trata y las condiciones
en las que éstos se comercializan, '

27, El Tribunal de Justicia no ha tenido atin
ocasién de pronunciarse directamente sobre
los criterios para determinar en particular si
una marca compuesta que comprende una
denominacién social seguida por una marca
anterior que estd integrada por una tnica
palabra es similar a dicha marca anterior en
el sentido del articulo 5, apartado 1, letra b),
de la Directiva. No obstante, ha desestimado
mediante auto motivado un recurso contra
una sentencia del Tribunal de Primera
Instancia en el asunto Matratzen Concord/
OAMI — Hukla Germany (MATRAT-
ZEN), ™ referente a esa cuestién. El asunto
giraba alrededor del articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento sobre la marca
comunitaria, - y sus disposiciones pertinen-
tes son idénticas a las del articulo 4,
apartado 1, letra b), de la Directiva.

13 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 23,

14 — Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada en la nota
10, apartado 27.

15 — Sentencia de 23 de octubre de 2002 (T-6/01, Rec. p. 11-4335).
Actual se halla pendi ante el Tribunal de Justicia
una peticién de decisién prejudicial planteada por la
Audiencia Provincial de Barcelona, relativa a una cuestién
diferente que se ha suscitado en el litigio del que conoce
dicha Audiencia en relacién con las mismas marcas (asunto
C-421/04, Matratzen Concord).

16 — Reglamento (CE) n* 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1)

28. El Tribunal de Primera Instancia, apli-
cando la jurisprudencia resumida en los
puntos 20, 22 y 24 de las presentes
conclusiones, 7 realizé en su sentencia las
siguientes observaciones:

«[...] una marca compuesta sélo puede
considerarse similar a otra marca, idéntica
o similar a uno de los componentes de la
marca compuesta, si éste constituye el
elemento dominante en la impresién de
conjunto producida por la marca compuesta,
Tal es el caso cuando este componente puede
dominar por sf solo la imagen de esta marca
que el piblico destinatario guarda en la
memoria, de modo que el resto de los
componentes de la marca son insignificantes
dentro de la impresién de conjunto produ-
cida por ésta.

Ha de precisarse que este enfoque no implica
tomar en consideracion tinicamente un
componente de una marca compuesta y
comparatlo con otra marca. Al contrario,
tal comparacién debe llevarse a cabo exami-
nando las marcas en cuestién, consideradas
cada una en su conjunto. No obstante, ello
no excluye que la impresién de conjunto
producida en la memoria del piiblico desti-
natario por una marca compuesta pueda, en
determinadas circunstancias, estar dominada
por uno o varios de sus componentes.

17 — Véanse los apartados 24 a 26 de la sentencia.
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Por lo que respecta a la apreciacién del
cardcter dominante de uno o varios compo-
nentes determinados de una marca com-
puesta, procede tener en cuenta,
concretamente, las caracterfsticas intrinsecas
de cada uno de estos componentes, compa-
rdndolas con las del resto. Por otra parte, y
de forma accesoria, puede tenerse en cuenta
la posicién relativa de los diferentes compo-
nentes en la configuracién de la marca
compuesta.» '8

29. A continuacién, el Tribunal de Primera
Instancia realizé una apreciacién de los
distintos elementos del signo compuesto
controvertido en ese asunto (MATRATZEN
MARKT CONCORD), examinando, entre
otras cosas, el grado de caricter distintivo
que presentaba cada elemento y si cada
elemento ocupaba una posicién dominante o
marginal.®® Concluyé que la marca com-
puesta era suficientemente similar a la marca
MATRATZEN como para dar lugar a un
riesgo de confusién, ya que los productos
designados por las marcas eran en parte
idénticos y en parte muy similares. >

30. El titular de la marca compuesta recurrié
ante el Tribunal de Justicia basidndose, entre
otras cosas, en que el Tribunal de Primera
Instancia, al interpretar el concepto de

18 — Apartados 33 a 35.
19 — Apartados 38 a 43,
20 — Apariados 44 a 48,
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similitud, no habia respetado la exigencia de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
apreciar de modo global el riesgo de
confusién por parte del publico teniendo en
cuenta todas las circunstancias pertinentes
del caso.

31. Al desestimar dicho recurso, el Tribunal
de Justicia, remitiéndose a su jurisprudencia
anterior, declaré que el Tribunal de Primera
Instancia no habfa cometido, en su aprecia-
cién de la similitud de las marcas, un error
de Derecho en su interpretacién del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Regla-
mento sobre la marca comunitaria, En
particular, el Tribunal de Justicia declaré:

«En el apartado 34 de la sentencia recurrida,
el Tribunal de Primera Instancia puntualiz6
acertadamente que la apreciacion de la
similitud entre dos marcas no implica tomar
en consideracién wnicamente un compo-
nente de una marca compuesta y compararlo
con otra marca sino que, al contrario, tal
comparacién debe llevarse a cabo exami-
nando las marcas en cuestion, consideradas
cada una en su conjunto, Considerd igual-
mente que ello no excluye que la impresién
de conjunto producida en la memoria del
publico pertinente por una marca compuesta

21 — Auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI
(C-3/03 P, Rec. p. 1-3657).
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pueda, en determinadas circunstancias, estar
dominada por uno o varios de sus compo-
nentes.

Ademds, [..] para determinar si ambas
marcas son similares desde el punto de vista
del piiblico pertinente, el Tribunal de
Primera Instancia dedic6 una parte conside-
rable de su razonamiento a apreciar sus
elementos distintivos y dominantes, asf como
el riesgo de confusién por parte del piiblico,
riesgo que aprecié globalmente teniendo en
cuenta todos los factores pertinentes del caso
de autos.» 22

32. En consecuencia, el Tribunal de Justicia
desestimé el recurso por carecer manifiesta-
mente de fundamento.

33. Por tanto, resulta que el Tribunal de
Justicia ha confirmado un enfoque semejante
a la Prdgetheorie, que consiste basicamente
en comparar la impresién de conjunto
producida por dos marcas en conflicto, de
las que una de ellas constituye un elemento
de la otra. Ello, en mi opinién, es perfecta-
mente comprensible, ya que puede conside-
rarse una aplicacién a un tipo particular de
casos de los principios formulados en la
jurisprudencia anterior del Tribunal de
Justicia. Procede recordar que dicha juris-
prudencia exige una apreciacién global

22 — Apartados 32 y 33.

basada en la impresién de conjunto produ-
cida por las marcas, teniendo en cuenta, en
particular, sus elementos distintivos y domi-
nantes.”® La declaracién del Tribunal de
Justicia en la sentencia Matratzen en el
sentido de que la impresién de conjunto de
una marca compuesta puede, en determi-
nadas circunstancias, estar dominada por
uno o varios de sus elementos, refleja esa
proposicién. La medida en que la impresién
de conjunto resulta asi dominada es una
cuestién de hecho que incumbe apreciar al
érgano jurisdiccional nacional.

34. El Tribunal de Primera Instancia ha
dictado recientemente una sentencia en otro
asunto que puede considerarse anilogo al
caso de autos. En el asunto Reemark/
OAMI, ** Ia cuestién consistfa en si la marca
denominativa alemana WEST era similar y
producfa confusién con la marca comunita-
ria propuesta WESTLIFE, destinada a desig-
nar productos y servicios idénticos o simila-
res. La Divisién de Oposicién de la OAMI 2
denegé la solicitud de esta dltima marca,
fundamentalmente por el motivo de que las
marcas eran similares y producian confusién,

23 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 23.
24 — Sentencia de 4 de mayo de 2005 (T-22/04, Rec. p. 11-1559).

25 — Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos).

I- 8561




CONCLUSIONES DEL SR. JACOBS — ASUNTO C-120/04

Esa decisién fue anulada por la Sala Segunda
de Recurso de la OAMI, que considerdé que
entre los signos controvertidos existfa un
reducido grado de similitud grafica y foné-
tica, y sélo un cierto grado de similitud
conceptual, que las diferencias entre ellos
eran suficientemente significativas para que
pudieran coexistir en el mercado y que por
tanto no existia riesgo de confusion.

35. En el recurso interpuesto ante el Tribu-
nal de Primera Instancia, éste declar6 que se
daba un grado de similitud fonética y, en
particular, conceptual entre los signos en
conflicto y que la tnica diferencia grafica era
que uno de los signos contenfa otro ele-
mento afiadido al primero. El Tribunal de
Primera Instancia declaré que el hecho de
que la marca WESTLIFE consistiera exclu-
sivamente en la marca anterior WEST, a la
que se le habia afiadido la palabra «LIFE»,
era un indicio que ambas marcas eran
similares. Concluyé que la existencia de la
marca anterior WEST podia haber creado
una asociacién en la memoria del pdblico
pertinente entre ese término y los productos
comercializados por su titular, con el resul-
tado de que la nueva marca, integrada por la
palabra « WEST» junto con otra, podrfa muy
posiblemente percibirse como una variante
de la marca anterior. Por tanto, el piiblico
pertinente podia pensar que el origen de los
productos y servicios comercializados con la
marca WESTLIFE era el mismo que el de los
comercializados con la marca WEST, o al
menos que existia un vinculo econdémico
entre las diversas sociedades o empresas que
los comercializaban. En consecuencia,
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declaré que existfa un riesgo de confusién
entre ambas marcas, >

36. Hay que recordar que el Tribunal de
Primera Instancia, al pronunciarse sobre un
recurso de una Sala de Recurso de la OAMI,
actda con una competencia jurisdiccional
distinta que el Tribunal de Justicia al
pronunciarse sobre una peticion de decisién
prejudicial con arreglo al articulo 234 CE. El
Tribunal de Primera Instancia examina la
aplicacién por la Sala de Recurso de
principios juridicos establecidos a ciertos
hechos. En cambio, el Tribunal de Justicia
responde a una cuestién de Derecho; acto
seguido, el drgano jurisdiccional nacional
aplicard los principios establecidos por el
Tribunal de Justicia en su respuesta al asunto
del que conoce. Incumbe al 6rgano jurisdic-
cional nacional establecer los hechos. La
diferencia entre el marco jurisdiccional de
ambos tribunales viene destacada por el
hecho de que una decisiéon sobre una
cuestién prejudicial dictada por el Tribunal
de Justicia debe ser totalmente genérica, de
modo que pueda ser aplicada en toda la
Comunidad; por tanto, es deseable —o
incluso esencial— evitar decisiones para casos
especificos con el mayor detalle posible.
Quizés ello sea especialmente cierto en
materia de marcas, en donde el resultado
en un caso determinado puede estar
impuesto en gran medida por el marco
fictico concreto, incluido el contexto lin-
giiistico, el mercado y los consumidores
pertinentes, asi como las normas culturales
y las expectativas.

26 — Apartados 39, 40, 42 y 43.



MEDION

37. A mi juicio, en el presente asunto no
cabe suponer que, puesto que el Tribunal de
Primera Instancia estimé que las marcas
WESTLIFE y WEST eran similares y produ-
cian confusién en el marco fictico planteado,
en el caso de autos las marcas THOMSON
LIFE y LIFE serdn necesariamente similares y
producirdn confusién en otro marco fictico.
Como se ha indicado anteriormente,
incumbe al dérgano jurisdiccional nacional
aplicar los principios establecidos por el
Tribunal de Justicia en su jurisprudencia
relativa a la Directiva sobre marcas vy
determinar si, segtn los hechos de los que
conoce, esas dos marcas son similares y
producen confusién.

38. Dicho érgano jurisdiccional debe deter-
minar, por tanto, si las dos marcas son
suficientemente similares como para dar
lugar a un riesgo de confusién, teniendo en
cuenta los distintos factores sefialados por el
Tribunal de Justicia, a saber, el grado de
similitud de los bienes o servicios, por una
parte, y de las marcas, por la otra, y el
caricter distintivo de la marca anterior.

39. Por lo que respecta en particular a la
cuestién de si una marca compuesta y un
signo que contiene un elemento de ésta son
suficientemente similares como para dar
lugar a un riesgo de confusién, la apreciacién
del drgano jurisdiccional nacional debe

basarse en la impresién de conjunto produ-
cida por cada matca, teniendo en cuenta, en
particular, sus elementos distintivos y domi-
nantes, la naturaleza del publico de que se
trate, el tipo de productos o servicios en
cuestién y las circunstancias en que son
comercializados. En el marco del presente
asunto considerado a la luz de esos princi-
pios, simplemente sefialaré que la palabra
«LIFE» no parece a primera vista que sea
especialmente distintiva o dominante en la
marca compuesta controvertida, pero insisto
en que la conclusion sobre este extremo
incumbe al érgano jurisdiccional nacional.

40. Por dltimo, mencionaré la cuestién
planteada por el érgano jurisdiccional remi-
tente en el caso de autos de que se considera
injusto que un tercero pueda usurpar un
signo anterior afiadiendo una denominacién
social. Parece claro que tal cuestién se
aborda adecuadamente en el marco de las
leyes nacionales sobre competencia desleal, y
no en el ambito del Derecho sobre marcas.
En el sexto considerando de su exposicién de
motivos, la Directiva sefiala que «no excluye
la aplicacién a las marcas de disposiciones
del Derecho de los Estados miembros ajenas
al derecho de marcas, como las disposiciones
sobre competencia desleal, la responsabili-
dad civil o la proteccién de los consumido-
res».
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Conclusiéon

41. En consecuencia, estimo que la cuestién planteada por el Oberlandesgericht
Diisseldorf debe ser respondida del siguiente modo:

«Para determinar si un signo compuesto denominativo o denominativo y figurativo,
que comprende una denominacién social seguida por una marca anterior
consistente en una dnica palabra con “un cardcter distintivo normal” y que, aunque
no determina ni caracteriza la impresién de conjunto transmitida por el signo
compuesto, presenta una funcién distintiva y auténoma en dicho signo, es
suficientemente similar a la marca anterior de modo que dé lugar a un riesgo de
confusién por parte del ptblico en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra b), de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, el érgano jurisdiccional nacional debe basar su apreciacién en la impresién
de conjunto producida por cada marca, teniendo en cuenta, en particular, sus
elementos distintivos y dominantes, la naturaleza del piblico de que se trate, el tipo
de productos o servicios en cuestién y las circunstancias en que son comerciali-
zados.»
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