SABEL

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. E G. JACOBS

presentadas el 29 de abril de 1997 "

1. En el presente asunto, el Bundesgerichts-
hof (Alemania) solicita la interpretacién del
concepto de «confusién» entre marcas a efec-

tos de la letra b) del apartado 1 del articulo 4

de la Primera Directiva del Consejo relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (en
lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o, sim-
plemente, «Directiva»).! Es la primera oca-
sién en la que se solicita al Tribunal de Jus-
ticia que interprete tal concepto a efectos de
la Directiva, 2 aunque el Tribunal ya se ha
ocupado del problema de la confusién de
forma limitada en relacién con los articulos
30 y 36 del Tratado. ?

Hechos y procedimiento nacional

2. El utular ncerlandés de la marca
IR 540.894, SABEL BV, solicité su registro
en la Republica Federal de Alemania. *

* Lengua original: inglés.

1 — Directiva 89/104/CEE de 21
(DO 1989, 1 40, p. 1).

2 — Conforme al apartado 1 del artfculo 16 de la Directiva, los
Estados miembros debfan dar cumplimiento a ésta, a mis tar-
dar, el 28 de diciembre de 1991. Sin embargo, mediante la
Decisién 92/10/CEE (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo hizo
uso de la facultad que le confirié el apartado 2 del articulo 16
y aplazé la fecha limite de ejecucién de la Directiva al 31 de
diciembre de 1992.

3 — Véase el apartado 31 infra.

4 — Una marca IR es una marca registrada en el dmbito interna-
cional conforme al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas. Dicho Arreglo permite al solici-
tante que ha registrado una marca en el Estado de su residen-
cia o en el que ejerce su actividad obtener proteccién en cada
uno de los pafses contratantes, salvo que estos paises formu-
len una objecién, conforme a su Derccho nacional, por un
determinado perfodo de tiempo.

de diciembre de 1988

3. La marca objeto del litigio consiste en un
felino moteado, a juzgar por su apariencia,
un guepardo, saltando (o corriendo) hacia la
parte derecha del dibujo y debajo del cual
aparece escrito el nombre SABEL:

SABEL solicité registrar esta marca para
productos de las siguientes clases:

«14 Articulos de joyeria, incluidos pendien-
tes, cadenas, broches y alfileres.

18 Cuero ¢ imitaciones de cuero; productos
de estos materiales no comprendidos en otras
clases; bolsas y bolsos de mano.

25 Vestidos, incluidos “panties”, calcetines y
medias, cinturones, chales, corbatas y tiran-
tes; calzados; sombrererfa.
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26 Accesorios de moda no incluidos en otras
clases, como pasamaneria, pasadores, horqui-
llas y pinzas para el cabello, asi como otros
adornos para el cabello similares.»

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport (en lo sucesivo, «Puma»), propietaria
de dos marcas grificas anteriores, formulé
oposicién contra las solicitudes de registro
de SABEL. Su marca registrada con el
mimero 1.106.066 es asimismo la representa-
cién grifica de un felino corriendo hacia la
parte derecha del dibujo, pero, a diferencia
de la marca de SABEL, el animal aparece en
forma de silueta y representa mis un puma
que un guepardo; me referiré a ella como la
marca del puma saltando.

Esta marca estd registrada para, entre otros
productos, el cuero y las imitaciones de
cuero, los productos de estos materiales (bol-
$0s), y para los vestidos.
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5. Otra marca de Puma, la ndmero
1.093.901, también es la representacién gra-
fica de un felino, pero dando un brinco, mis
que saltando, y se mueve hacia la parte
tzquierda, y no hacia la parte derecha del
dibujo. También tiene forma de silueta y asi-
mismo parece representar un puma; me refe-
riré a ella como el puma brincando. Estd
registrada para, entre otros productos, arti-

culos de joyeria y bisuteria:

6. En la Oficina alemana de marcas, patentes
y modelos de utilidad, el examinador compe-
tente para la clase 18 considerd que no existia
similitud, a efectos del Derecho de marcas,
entre la marca de SABEL y las de Puma, y
denegé la oposicién formulada por Puma.
Esta apelé ante el Bundespatentgericht. La
apelacién fue desestimada en la medida en
que se referia a la marca del puma brincando.
La oposicién basada en el puma saltando fue
estimada en parte. El Bundespatentgericht
estimé que existia similitud, a efectos del
Derecho de marcas, entre la marca de SA-
BEL y la marca del puma saltando respecto a
los productos reivindicados pertenecientes a
las clases 18 y 25, que consideré idénticos o
similares a los articulos para los que se habfa
registrado la marca del puma saltando.
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SABEL recurrié ante el Bundesgerichtshof
contra la denegacién parcial de la proteccién
de su marca en la Reptiblica Federal de Ale-
mania.

7. La Directiva fue ejecutada en Alemania
mediante la Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de
octubre de 1994, 5 que entré en vigor el 1 de
enero de 1995. El nimero 2 del apartado 1
del articulo 9 de la Ley alemana reproduce
fielmente los términos de la letra b) del apar-
tado 1 del articulo 4 de la Directiva: establece
que podri denegarse a una marca la protec-
cién en Alemania cuando, por ser similar a
una marca registrada anterior o por ser idén-
ticos o similares los productos designados
por ambas marcas, exista un riesgo de confu-
sién, que comprende el riesgo de asociacién
entre ambas marcas. [La Ley alemana, al
igual que la versién alemana de la Directiva,
habla de «riesgo» de confusién, mientras que
la versién inglesa de la Directiva habla de

«probabilidad» («likelihood») de confusién].

8. El Bundesgerichtshof considera que no
existe riesgo de confusién, a efectos del
Derecho de marcas, entre el signo de SA-
BEL y cualquiera de las marcas de Puma.
Expone los principios aplicados para llegar a
tal conclusién, que son, bdsicamente, los
siguientes.

5 — BGBLI p. 3082,

Impresion global

9. El Bundesgerichtshof considera que el
Tribunal de Justicia debe centrarse en la
impresién global producida por uno y otro
signo; no es posible, pues, aislar un elemento
del signo anterior y establecer su similitud
con el otro signo, aunque es posible asignar a
determinado elemento de un signo un
«caricter distintivo» particular caracteristico
del signo en su conjunto.

10. Después de examinar el razonamiento
del Bundespatentgericht, el Bundesgerichts-
hof concluye que no puede reprocharse a
dicho Tribunal que subrayara la importancia
del elemento figurativo en la marca de
SABEL y atribuyera un caricter secundario
al vocablo contenido en ella.

Cardcter distintivo

11. Un segundo principio aplicado por el
Bundesgerichtshof se refiere al «caricter dis-
tintivo» del signo protegido. Considera que
un signo puede tener caricter distintivo, bien
intrinsecamente (con lo que se refiere proba-
blemente a la originalidad de los nombres
inventados), o bien gracias al prestigio
comercial alcanzado por la marca. Para el
Bundesgerichtshof, cuanto mayor es el
«cardcter distintivo» de un signo, mds ele-
vado es el riesgo de confusién; de la notorie-
dad de un signo no puede deducirse que los
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signos diferentes puedan distinguirse con
mayor facilidad. Ahora bien, el Bundesgeri-
chtshof sefiala que, en el presente caso, no se
suscita la cuestién de si un signo anterior
tiene un especial «caricter distintivo», ya que
no se ha presentado ninguna alegacién al res-
pecto. Con ello seguramente quiere indicar
que no se ha alegado que el felino saltando
que aparece en la marca de Puma goce de
particular notoriedad, o que el puma sal-
tando sea una imagen inventada.

Signos descriptivos

12. Por iltimo, el Bundesgerichtshof consi-
dera que, para poder afirmar la existencia de
un riesgo de confusién a efectos del Derecho
de marcas deben fijarse estrictos requisitos
cuando los elementos de un signo sean bdsi-
camente descriptivos y presenten pocos ras-
gos imaginarios. Sefiala que ese principio se
aplica tanto a las composiciones de palabras,
como a las representaciones de la naturaleza
y que el Bundesgerichtshof a menudo ha
declarado que, cuando el mercado se encuen-
tra con un signo basado en un significado
muy general, normalmente no ve motivo
alguno para retener en la memoria dicho sig-
nificado como indicacién del origen empre-
sarial.

13. Observa que la descripcién grifica del
felino saltando es un motivo tomado de la
naturaleza y reproduce ¢l movimiento tipico
de tales animales. Considera que las peculia-
ridades propias de la representacién del
felino saltando contenida en el signo de
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Puma, por ejemplo, el hecho de que se pre-
sente en forma de silueta, cuya reproduccién
podria establecer una similitud a efectos del
Derecho de marcas, no se encuentran en la
marca de SABEL. Deduce que la coinciden-
cia de significado entre el elemento grifico
de la marca de SABEL y la marca de Puma,
el «felino saltando», no puede, por lo tanto,
invocarse para motivar la existencia de un
riesgo de confusién a efectos del Derecho de
marcas.

14. Ahora bien, por considerar el Bundesge-
richtshof que es necesario establecer «una
interpretacién uniforme de los conceptos de
similitud y de riesgo de confusién» en el sen-
tido de la Directiva, planteé la siguiente
cuestién «sobre la interpretacién de la
letra b) del apartado 1 del articulo 4» de la
Directiva:

«A efectos de la interpretacién de la letra b)
del apartado 1 del articulo 4 de la Primera
Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximacién de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia
de marcas, ¢es suficiente para afirmar la exis-
tencia de un riesgo de confusién entre, por
una parte, un signo comMpuesto por un voca-
blo y una imagen y, por otra, un signo com-
puesto sélo por una imagen, que ha sido
registrado para productos idénticos y simila-
res y no disfruta de una especial notoriedad
en el mercado, el hecho de que exista entre
ambas 1mdgenes una concordancia concep-
tual (en este caso, un felino saltando)?

¢Qué importancia tiene a este respecto el
tenor literal de la Directiva, segtn el cual el
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riesgo de confusién comprende el riesgo de
asociacién con la marca anterior?»

15. Han presentado observaciones Puma, los
Gobiernos francés, neerlandés y del Reino
Unido, y la Comisién. Ademis, SABEL, los
Gobiernos belga, francés, luxemburgués y
del Reino Unido, y la Comisién estuvieron
representados durante la vista.

Las disposiciones de la Directiva

16. La Directiva sobre marcas fue adoptada
al amparo del articulo 100 A del Tratado. Su
objetivo no era «proceder a una aproxima-
cién total de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas», sino, sim-
plemente, aproximar «las disposiciones
nacionales que tengan mayor incidencia
sobre el funcionamiento del mercado inte-
rior» (tercer considerando).

17. Conforme a su sexto considerando, la
Directiva «no excluye la aplicacién a las mar-
cas de disposiciones del Derecho de los Esta-
dos miembros ajenas al Derecho de marcas,
como las disposiciones sobre competencia
desleal, la responsabilidad civil o la protec-
cién de los consumidores».

18. El décimo considerando sciala lo

siguiente:

«Considerando que la proteccién conferida
por la marca registrada, cuyo fin es primor-
dialmente garantizar la funcién de origen de
la marca, es absoluta en caso de identidad
entre la marca y el signo y entre los produc-
tos o servicios; que la proteccién cubre igual-
mente los casos de similitud entre la marca y
el signo y entre los productos o servicios;
que es imprescindible interpretar la nocién
de similitud en relacién con el riesgo de con-
fusién; que el riesgo de confusién, cuya apre-
ciacién 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 utilizado o solicitado, del
grado de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos o servicios designados,
constituye la condicién especifica de la pro-
teccién; que la regulacién de los medios de
prueba del riesgo de confusién y, en particu-
lar, la carga de la prueba, corresponde a las
normas nacionales de procedimiento que no
son objeto de aproximacién por la presente
Directiva.»

19. El 1dltimo considerando indica que
«todos los Estados miembros de la Comuni-
dad son signatarios del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial»> y que «es necesario que las disposicio-
nes de la presente Directiva estén en com-
pleta armonfa con las del Convenio de
Paris». Afirma que «la presente Directiva no
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afecta a las obligaciones de los Estados
miembros derivadas de dicho Convenio» y
que «es de aplicacién, en su caso, el pirrafo
segundo del articulo 234 del Tratado».

20. El articulo 1 de la Directiva establece que
ésta «se aplicari a las marcas individuales de
productos o de servicios, colectivas, de
garantia o de certificacién que hayan sido
objeto de registro o de solicitud de registro
en un Estado miembro o en la Oficina de
Marcas del Benelux o que hayan sido objeto
de un registro internacional que surta efectos
en algin Estado miembro».

21. El articulo 2 de la Directiva dispone:

«Podrin constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representacién
grifica, especialmente las palabras, incluidos
los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de
su presentacién, a condicién de que tales sig-
nos sean apropiados para distinguir los pro-
ductos o los servicios de una empresa de los
de otras.»
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22. El apartado 1 del articulo 4 de la Direc-
tiva prevé:

«<El registro de una marca seré denegado o, si
estd registrada, podrd declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior
y los productos o servicios para los que se
haya solicitado o registrado la marca sean
idénticos a aquellos para los cuales esté
protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la
marca anterior y por ser idénticos o simi-
lares los productos o servicios designados
por ambas marcas, exista por parte del
piblico un riesgo de confusién, que com-
prenda el riesgo de asociacién con la
marca anterior.»

23. El apartado 2 del articulo 4 define qué se
entiende por «marcas anteriores».
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24. El apartado 3 del articulo 4 establece lo
siguiente:

«Ademis, se denegari el registro de la marca,
o si estd registrada podri declararse su nuli-
dad, cuando sea idéntica o similar a2 una
marca comunitaria anterior en el sentido del
apartado 2 y se solicite su registro, o haya
sido registrada, para productos o servicios
que no sean similares a aquellos para los que
se haya registrado la marca comunitaria ante-
rior, cuando la marca comunitaria anterior
goce de renombre en la Comunidad y con el
uso de la marca posterior realizado sin justa
causa se pretenda obtener una ventaja desleal
del caricter distintivo o el renombre de la
marca comunitaria anterior o se pueda causar
perjuicio a los mismos.»

25. El apartado 4 del articulo 4 contiene un
precepto similar en relacién con marcas
nacionales (por oposicién a las marcas comu-
nitarias) que gocen de renombre en un
Estado miembro, con la diferencia de que los
Estados miembros pueden decidir discrecio-
nalmente si adoptan o no tal disposicién.

26. El articulo 5 especifica los derechos con-
feridos por la marca:

«1. La marca registrada confiere a su titular
un derecho exclusivo. El titular estara facul-
tado para prohibir a cualquier tercero el uso,
sin su consentimiento, en el trifico econé-
mico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca
para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté regis-
trada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o
similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios desig-
nados por la marca y el signo, implique
por parte del piiblico un riesgo de confu-
sién, que comprende el riesgo de asocia-
cién entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podri asi-
mismo disponer que el titular esté facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trifico econémico,
de cualquier signo idéntico o similar a la
marca para productos o servicios que no sean
similares a aquellos para los que esté regis-
trada la marca, cuando ésta goce de renom-
bre en el Estado miembro y con la utiliza-
cién del signo realizada sin justa causa se
pretenda obtener una ventaja desleal del
caricter distintivo o del renombre de la
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marca o se pueda causar perjuicio a los mis-
mos.

[.]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las dispo-
siciones aplicables en un Estado miembro
relativas a la proteccién contra el uso de un
signo que tenga lugar con fines diversos a los
de distinguir los productos o servicios,
cuando con el uso de dicho signo realizado
sin justa causa se pretenda obtener un apro-
vechamiento indebido del caricter distintivo
o del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.»

27. El Reglamento (CE) n® 40/94 del Con-
sejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
Marca comunitaria (en lo sucesivo, «Regla-
mento sobre la marca» o, simplemente,
«Reglamento»), ¢ contiene disposiciones
practicamente idénticas a las anteriores. El
objetivo de este Reglamento es permitir el
registro de una «marca comunitaria» que sea
vilida en toda la Comunidad. 7 Las solicitu-
des deberin presentarse en la Oficina de
Marcas Comunitaria (en lo sucesivo, «Ofici-
na»). 8

6 —DOLIL,p.1.

7 — Articulo 1.

8 — Denominada, sorprendentemente, «Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos)» (artfculo
2 del Regl ), pero ida generalmente como Ofi-

cina de Marcas Comunitaria.
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28. El articulo 8 del Reglamento establece lo
siguiente:

«1. Mediando oposicién del titular de una
marca anterior, se denegari el registro de la
marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y
que los productos o los servicios para los
que se solicita la marca sean idénticos a
los productos o servicios para los cuales
esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la
marca anterior y por ser idénticos o simi-
lares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confu-
sién por parte del piiblico en el territorio
en que esté protegida la marca anterior; el
riesgo de confusién incluye el riesgo de
asociacién con la marca anterior.

[..]

5. Ademds, mediando oposicién del titular
de una marca anterior con arreglo al apar-
tado 2, se denegari el registro de la marca
solicitada, cuando sea idéntica o similar a la
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marca anterior y se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a
aquellos para los que se haya registrado la
marca anterior, si, tratindose de una marca
comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente
conocida en la Comunidad, y, tratindose de
una marca nacional anterior, ésta fuera noto-
riamente conocida en el Estado miembro de
que se trate y st el uso sin justa causa de la
marca solicitada se aprovechara indebida-
mente del caricter distintivo o de la notorie-
dad de la marca anterior o fuere perjudicial
para los mismos.»

29. Las «marcas anteriores» se definen en el
apartado 2 del articulo 8.

30. El apartado 1 del articulo 52 establece
que la marca comunitaria se declarard nula
mediante solicitud presentada ante la Oficina
o mediante una demanda de reconvencién en
una accién por violacién de marca, entre
otros casos, «cuando exista una marca ante-
rior contemplada en el apartado 2 del arti-
culo 8 y se cumplan las condiciones enuncia-
das en los apartados 1 o 5 de dicho articulo».

Jurisprudencia anterior

31. Como he indicado a modo de introduc-
cién, el Tribunal de Justicia se ha ocupado
anteriormente del problema de la confusién a
efectos del Derecho de marcas en relacién
con los articulos 30 y 36 del Tratado, antes
de que entrara en vigor la Directiva sobre
marcas. Que la confusién entre marcas es, en
principio, una razén justificada para impedir
la importacién de mercancias se declaré por
primera vez en la sentencia Terrapin? y se
confirmé en las sentencias «HagII», 10
Deutsche Renault!! e THT Internationale
Heiztechnik y Danzinger. 12 En el asunto
Deutsche Renault, el Tribunal de Justicia
recordé que el objeto especifico del derecho
de marca es proteger al titular de la marca
contra los riesgos de confusién que puedan
permitir a terceros beneficiarse indebida-
mente del renombre de los productos de

- dicho titular. El Tribunal de Justicia consi-

deré que los criterios para determinar si
existe un riesgo de confusién forman parte
de las normas de desarrollo de la proteccién
de la marca, que, por entonces, pertenecian al
Derecho nacional, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la segunda frase del articulo 36, y
que el Derecho comunitario no establecia
ningun criterio de interpretacidn estricta para
el concepto de riesgo de confusién. Tales
afirmaciones fueron reproducidas posterior-
mente en la sentencia IHT Internationale
Heiztechnik y Danzinger, en el que el Tribu-
nal de Justicia hizo hincapié (apartado 19) en
la segunda frase del articulo 36, que, en par-
ticular, prohibe a los Tribunales nacionales
apreciar la similitud de productos de tal
manera que provoque una discriminacién
arbitraria o una restriccién encubierta del

9 — Sentencia de 22 de junio de 1976 (119/75, Rec. p. 1039).

10 — Sentencia de 10 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89,
Rec. p. I-3711).

11 — Sentencia de 30 de noviembre de 1993 (C-317/91,
Rec. p. 1-6227).

12 — Sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93, Rec. p. 1-2789).
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comercio entre Estados miembros. Si bien
estos asuntos reflejan la posicién existente
antes de que la Directiva sobre marcas
entrara en vigor, pueden, como explicaré més
adelante, servir de ayuda para el examen del
presente asunto.

32. También se ha hecho referencia a ante-
riores sentencias del Tribunal de Justicia
segin las cuales la marca constituye una
garantia de origen. SABEL y el Reino Unido
invocan estas sentencias en apoyo de su ale-
gacién de que la proteccién conferida por la
marca no puede concederse para ir més all4
de lo necesario para proteger tal funcién.
Creo que esta alegacién tiene cierto interés.

Es verdad que el Tribunal de Justicia general-

mente ha manifestado que su intencién no
era definir de forma exhaustiva el objetivo de
la proteccién conferida por la marca. En la
sentencia Hoffmann-La Roche, 13 por ejem-
plo, sefialé que la garantia de la identidad de
origen del producto con la marca era la fun-
cién «esencial» de una marca. (Estos térmi-
nos se reproducen en el décimo conside-
rando de la Directiva, segin el cual, el fin de
la proteccién conferida por la marca es «pri-
mordialmente» garantizar la funcién de on-
gen de la marca.) * Por consiguiente, como
he indicado, el Tribunal de Justicia describié
el «objeto especifico» de la marca sefialando
que «consiste particularmente en conferir al
titular el derecho exclusivo a utilizar ]a marca
para la primera comercializacién de un pro-
ducto y protegerlo, de este modo, contra los
competidores que pretendan abusar de la

13 — Sentencia de 24 de mayo de 1977 (102/77, Rec. p. 1139).

14 — Véase cl apartado 18 supra. La redaccién de la versién en
inglés es menos apropiada que en otras versiones lingiifsti-
cas.
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posicién y de la reputacién de la marca ven-
diendo productos designados indebidamente
con esta marca». ® Por lo demads, al recono-
cer en la sentencia Bristol Myers-Squibb y
otras 16 el derecho del titular de una marca a
oponerse al reenvasado defectuoso, de mala
calidad o descuidado, que podria perjudicar
su reputacién, el Tribunal de Justicia posible-
mente reconocié que el Derecho de marcas
puede proteger intereses distintos del mero
derecho a garantizar que no exista confusién
sobre el origen de un producto. (Este aspecto
se examina en las conclusiones que presenté
en ¢l asunto Dior)? Sin embargo, el hin-
capié que generalmente hace el Tribunal de
Justicia en la confusién puede ser significa-
tivo, incluso para la interpretacién de la
Directiva.

La cuestién planteada

33. El Bundesgerichtshof considera que Ia
dificultad en este caso reside en determinar si
la mera asociacién entre los dos signos por
parte del publico, por medio de la imagen del
«felino saltando», es suficiente para justificar
que se deniegue proteccién a la marca
IR 540.894 en la Republica Federal de Ale-
mania para las mercancias idénticas de la cla-
se 18 y para las mercancias de la clase 25 que
el Bundespatentgericht considera similares.
Para el Bundesgerichtshof, tal dificultad se
debe, en particular, a la ambigliedad de los

15 — Véanse, por ejemplo, la sentencia Hoffmann-La Roche,
citada en la nota 13, y las sentencias de 11 de julio de 1996,
Bristol Mycrs-Squigb y otras (asuntes acumulados
C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rcec. p. 1-3457); Eurim-
Pharm (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94,
Rec. p. 1-3603), y MPA Pharm (C-232/94, Rec. p. 1-3671).

16 — Citada en la nota 15
17 — Asunto C-337/95, conclusiones de 29 de abril de 1997.
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términos de la letra b) del apartado 1 del arti-
culo 4 de la Directiva sobre marcas, segin la
cual, el riesgo de confusién comprende el
riesgo de asociacién con la marca anterior.

34. Por lo tanto, me ocuparé en primer lugar
de la segunda parte de la cuestién planteada
por el Bundesgerichtshof, que suscita el pro-
blema general del significado de la letra b)
del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva
sobre marcas, en la medida en que se refiere a
que «exista por parte del piblico un riesgo
de confusién, que comprenda el riesgo de
asociacién con la marca anterior». Ello me
ayudari a examinar la primera parte de la
cuestién, que consiste, bisicamente, en deter-
minar si puede deducirse la existencia de
confusién por el hecho de que dos marcas
grificas (una de las cuales incluye, ademis,
un vocablo) expresen la misma idea.

El concepto de «asociacién» en el Derecho
del Benelux

35. Para comprender por qué este concepto
ha dado lugar a problemas, es necesario
conocer los diferentes criterios seguidos, en
materia de proteccién derivada de la marca,
en los diferentes paises del Benelux, por un
lado, y en la mayoria de los demds Estados

miembros, por otro. Es sabido que las refe-
rencias de la Directiva al «riesgo de asocia-
cién» se inspiraron en el Derecho del Bene-
lux. Segtin la Ley uniforme Benelux sobre las
marcas (en lo sucesivo, «Ley Benelux»), 18 en
todo caso antes de ejecutarse la Directiva, el
titular de una marca registrada podia impedir
cualquier uso de una marca idéntica o similar
a su marca respecto a productos iguales o
similares. 12 La similitud entre las marcas era,
pues, suficiente; a diferencia de la situacién
en otros Estados miembros, la Ley Benelux
no exigia el riesgo de confusién. Tampoco se
referia expresamente al riesgo de ascciacién.
Este concepto fue introducido por el Tribu-
nal Benelux en el asunto «Union/Union
Soleure», en 1983.2° El Tribunal Benelux
afirmé la existencia de semejanza entre una
marca y un signo cuando, teniendo en cuenta
las peculiaridades del caso, en particular, la
fuerza distintiva de la marca, la marca y el
signo, considerados en si mismos y en sus
relaciones mutuas, presentan, desde el punto
de vista fonético, grifico o conceptual, una
similitud que permita establecer una asocia-
cién entre el signo y la marca. El Tribunal
Benelux no siguié las conclusiones de su
Abogado General, que consideré que debia
existir confusién sobre el origen del pro-
ducto.

36. Tampoco se alude a la confusién en la
Ley Benelux que ejecuta la Directiva. Un

18 — Anexa al Convenio Benelux sobre las marcas de los produc-
tos, de 19 de marzo de 1962.

19 — Parte A dcl articulo 13 de la Ley Benelux.

20 — «Il y a ressemblance entre unc marque ct un signe lorsque,
compte tenu des particularités de I'espce, notamment du
pouvoir distinetif de la marque, la marque et le signe, con-
sidérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur
le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de
nature 3 établir une association entre le signe et la marque»
[sentencia de 20 de mayo de 1983 en el asunto A 82/5,
Henri Jullicn BV/Verschuere Norbert (también conocido
como asunto «Union/Union Soleures), Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia Benclux 1983, p. 36).
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Protocolo de 2 de diciembre de 1992 (que
entrd en vigor el 1 de enero de 1996), intro-
dujo una modificacién en el apartado 1 de la
parte A del articulo 13 de la Ley Benelux, en
el sentido de que el derecho exclusivo del
derecho de marca faculta a su titular a opo-
nerse a cualquier uso comercial de la marca o
de un signo similar en relacién con los pro-
ductos para los que la marca ha sido regis-
trada, o para productos similares, cuando
exista, por parte del piiblico, un «riesgo de
asociacién» entre el signo y la marca.

37. Ahora bien, el desfase entre la Ley Ben-
elux y los Derechos de los demis Estados
miembros no puede haber sido tan grande
como podria parecer. De hecho, segiin el
Gobierno del Reino Unido, existe, en la
prictica, una pequefia diferencia entre el con-
cepto de asociacién seguido en el Benelux y
el concepto de confusién utilizado en los
demis Estados miembros, ya que éste se
interpreta en un sentido muy amplio.

38. Es cierto que el concepto de confusién
recogido en Estados miembros como Alema-
nia y Austria no sélo abarca la confusién en
sentido estricto, es decir, la idea errénea de
que los productos de que se trata proceden
de Ia misma empresa, sino también la confu-
sién en sentido amplio, es decir, la idea erré-
nea de que existe un vinculo organizativo o
econémico entre las empresas que comercia-
lizan uno y otro producto. Sin embargo, no
comparto la afirmacién del Gobierno del
Reino Unido de que, en la prictica, existe
una minima diferencia entre la proteccién
derivada de la marca registrada atribuida por

1-6204

la Ley Benelux y la reconocida por el Dere-
cho de otros Estados miembros. Incluso la
confusién en sentido amplio, antes definida,
implica confusién sobre el origen de los pro-
ductos. Al parecer, la Ley Benelux va mis
alld que el Derecho de otros Estados miem-
bros en la materia, ya que protege al titular
de la marca registrada contra el uso de signos
idénticos o similares en circunstancias en las
que el consumidor en absoluto se ve indu-
cido a error sobre el origen del producto,
concediendo proteccién también contra los
perjuicios causados como consecuencia de lo
que se conoce como degradacién y dilucién
de la marca registrada. Estos conceptos se
ilustran muy bien en el asunto del Tribunal
Benelux Claeryn/Klarein, 22 al que se han
referido los Gobiernos neerlandés, belga y
luxemburgués. Segtin el segundo parrafo del
apartado 1 de la parte A del articulo 13 de la
Ley Benelux, en la versidn entonces vigente,
el titular de una marca registrada podia opo-
nerse a cualquier uso de la marca o de un
signo similar en el émbito del comercio y sin
justa causa en circunstancias tales que pudie-
ran ocasionar un perjuicio a la marca. El
asunto se referia a las marcas «Claeryn», para
designar una ginebra neerlandesa, y «Kla-
rein», para un producto de limpieza, que, al
parecer, tienen la misma pronunciacién en
neerlandés.

39. En aquel caso, el Tribunal Benelux
sefialé que una de las ventajas de la marca
registrada es la capacidad para estimular el
deseo de comprar el tipo de productos para
los que la marca ha sido registrada, y que tal
capacidad puede verse menoscabada si se uti-
liza la marca, o un signo similar, para pro-
ductos que no son similares. Consideré que

21 — Sentencia de 1 de marzo de 1975, A 74/1, Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia Benelux 1975, p. 472.
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asi podia ocurrir en dos supuestos diferentes:
cuando, por desvirtuarse el caricter distin-
tivo de la marca, ésta ya no provoca la aso-
ciacién inmediata con los productos para los
que fue registrada y es usada (que es lo que,
probablemente, se quiere indicar con el con-
cepto de «dilucién» de la marca registrada); o
cuando los productos para los que la marca
infractora es usada producen tal impresion
en el ptblico que el poder de atraccién de la
marca registrada resulta afectado (que es lo
que, probablemente, se quiere indicar con la
«degradacién» de la marca registrada). Por
considerar que la similitud entre ambas mar-
cas podia provocar que, al beber ginebra
«Claeryn», los consumidores pensaran en un
producto de limpieza, el Tribunal Benelux
declaré que la marca «Klarein» usurpaba la
marca «Claeryn», aun cuando se estimé que
no existia el riesgo de que los consumidores
pudieran pensar que los productos procedian
de las mismas empresas o de empresas vincu-
ladas. En lo sucesivo me referiré al tipo de
asociacién que no implica la confusién sobre
el origen como «asociacién no relativa al ori-
gen», 22

40. Otro ejemplo es el asunto citado por el
Gobierno belga durante la vista, relativo a las
marcas «Monopoly» y «Anti-Monopoly». 23
En aquel caso, el Hoge Raad der Nederlan-
den autorizé al titular de la marca «Monopo-
ly», registrada para el conocido juego de
mesa, a oponerse al uso del signo «Anti-
Monopoly» en relacién con un juego que, en
contraste deliberado con el Monopoly, era

22 — Término éste («non-origin association»), empleado por el
Juez Laddie, de la High Court inglesa, en el asunto Waga-
mama Ltd/City Centrc Restaurants Ple y otros, 1995,
E S. R. 713, del que me ocuparé mis adelante.

23 — Edor/General Mills Fun, 1978 Ned. Jur. 83.

anticapitalista. Aquel asunto ha sido utili-
zado como ‘ejemplo de una situacién en la
que no existfa riesgo de confusién, puesto
que una marca era lo contrario (de hecho, la
negacién) de la otra —aunque parece que
durante ¢l procedimiento ante el Tribunal
neerlandés, a la vista de las pruebas, éste
llegé a la conclusién de que una gran parte
del piblico confundiria ambas marcas—. 24

41. Por consiguiente, segiin el concepto de
«asociacién» recogido en la Ley Benelux, el
titular de una marca registrada tiene derecho
a oponerse al uso de signos que puedan
«evocar» su marca, aun cuando no exista el
riesgo de que el consumidor piense que el
producto que lleva el signo competidor estd
relacionado de alguna manera con el titular
de la marca registrada.

Trabajos preparatorios de 1a Directiva

42. Los paises del Benelux sostienen que la
intencién de la Directiva fue incluir en el
Derecho de marcas comunitario ¢l concepto
de «asociacién» reconocido en ellos: es esto
lo que tales paises defendieron durante las
negociaciones que precedieron a la adopcién
de la Directiva. Aluden a la negociacién que
precedié a la Directiva y sefialan una decla-
racién que, al parecer, se hizo constar en las

24 — Véasc Cornish W. R.: Intellectual Property, 3* cd., p. 622.
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actas del Consejo, no publicadas, en el sen-
tido de que «el Consejo y la Comisién
observan que el “riesgo de asociacién” es un
concepto que ha sido desarrollado especial-
mente en la jurisprudencia del Tribunal Ben-
elux». Un articulo publicado por dos miem-
bros de la delegacién del Benelux que
participé en la negociacién de la Directiva 25
describe los debates que tuvieron lugar en
relacién con el uso del término «asociacién».
Hacia el final del articulo se afirma lo
siguiente:

«Inicialmente, los Paises Bajos intentaron
que el apartado 1 de la parte A del articulo
13 de la Ley Benelux sobre marcas se adop-
tara textualmente, como disposicién faculta-
tiva. Al no conseguirlo, se intenté que el
concepto de “riesgo de asociacién” elabo-
rado por el Tribunal Benelux fuera aceptado
como alternativa al “riesgo de confusién”.
Finalmente, no habiendo prosperado tam-
poco esta propuesta, los paises del Benelux,
en vista de la versién final del Preimbulo y
de la declaracién contenida en las actas del
Consejo, [...] y también en vista de los resul-
tados ya conseguidos en otros aspectos,
aceptaron la propuesta final de compromiso
presentada por los demds paises respecto a la
letra b) del apartado 1 del articulo 3 del Pro-
yecto de Directiva: “[...] un riesgo de confu-
sién, que comprenda el riesgo de asociacién
con la marca anterior”.»

25 — Fustner y Geuze: «Scope of Protection of the Trade Mark
in the Benclux Countries and EEC-harmonizations, ECTA
Newsletter, marzo 1989, 215; citado por Cornish, op. cit.,
p. 620, nota 44.
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43. Esta versién parece coincidir con la
explicacién de por qué se incluyé dicho tér-
mino contenida en las observaciones de los
Gobiernos francés y del Reino Unido. Sin
embargo, aun cuando pudieran tenerse en
cuenta los trabajos preparatorios de la Direc-
tiva y la declaracién supuestamente incluida
en las actas del Consejo, creo que la informa-
cién que revelan es, cuando menos, ambigua.
Por lo que se refiere a la supuesta declara-
cién, considero que no puede tomarse como
base; 2 pero, de todas formas, su contenido
no se discute. Lo que se discute es el efecto
preciso de la referencia al riesgo de confusién
contenida en la Directiva, y sobre este
aspecto la declaracién no resulta de ayuda.
Por lo que se refiere a los trabajos prepara-
torios de la Directiva, resulta significativo
que éstos sean invocados ante el Tribunal de
Justicia tanto en apoyo de las alegaciones a
favor de una interpretacién amplia del con-
cepto de asociacién a efectos de la Directiva,
como en apoyo de aquéllas a favor de la
interpretacién estricta; de lo cual deduzco
que estos aspectos no ayudan en la interpre-
tacién de la Directiva.

Los términos de la Directiva

44. La respuesta a la segunda parte de la
cuestién planteada por el Bundesgerichtshof
probablemente se deduce de los propios tér-
minos de las disposiciones, sin necesidad de
referirse a otras fuentes en apoyo de la inter-

26 — Véanse las sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen
(C-292/89, Rec. p. 1-745), apartado 18, y de 13 de febrero
de 1996, Bautiaa y Société frangaise maritime (asuntos acu-
mulados C-197/94 y C-252/94, Rec. p. I-505), apartado 51.
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pretacién. Tanto la letra b) del apartado 1 del
articulo 4 como la letra b) del apartado 1 del
articulo 5 establecen que el riesgo de confu-
sién «comprende» el riesgo de asociacidn, y
no viceversa. Por consiguiente, es evidente
que, aunque segin la Ley Benelux, el con-

cepto de asociacién no se limite a los supues-

tos de confusién directa o indirecta, no
puede ocurrir lo mismo a efectos de la Direc-
tiva. Los paises del Benelux no han intentado
alegar que la asociacién no relativa al origen
equivalga a la confusién, sino, simplemente,
que fue incluida en la Directiva. Pero resulta
dificil comprender cémo la asociacién no
relativa al origen pudo haberse incluido en la
Directiva, siendo asi que ésta exige un riesgo
de confusién que comprende el riesgo de aso-
ciacién. Como acertadamente declaré el Juez
Laddie en la sentencia Wagamama,? un
asunto inglés que suscitaba la misma cues-
tién: constituiria «un uso del lenguaje poco
convencional afirmar que lo menor (es decir,
el riesgo de confusién) comprende lo mayor
(es decir, el riesgo de asociacién)».

45. Los términos de la exposicién de moti-
vos van en la misma direccién. El décimo
considerando, antes citado, 2 declara que el
riesgo de confusién «constituye la condicién
especifica» de la proteccién proporcionada
por la marca, y parece sugerir que la asocia-
cién es uno de los diversos elementos que
deben tenerse en cuenta al apreciar el riesgo
de confusién. Sin embargo, como ya he indi-
cado, el mismo considerando refleja la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia, al sefialar
que el fin de la proteccién conferida por la

27 — Citada en la nota 22, p. 723.
28 — Punto 18 supra.

marca registrada es primordialmente garanti-
zar la funcién de origen de la marca. No se
menciona ninglin otro fin. Quizds pueda
inferirse razonablemente que la proteccién
contra el riesgo de confusién sobre el origen
es un util instrumento de interpretacién al
examinar las normas relativas a la registrabi-
lidad de una marca.

46. Ademis, parece ser que son sélo los pai-
ses del Benelux quienes, antes de adoptarse la
Directiva, reconocieron el concepto de aso-
ciacién no relativa al origen a efectos de su
Derecho de marcas. Por consiguiente, haber
incluido este concepto en la Directiva habria
sido un paso muy importante. El Juez
Laddie lo expresé de forma muy convincente
en la sentencia Wagamama, al sefialar que,
puesto que habria ampliado considerable-
mente los derechos derivados de la marca
registrada, restringiendo, asi, significativa-
mente la libre competencia de los operadores
econdmicos, lo lgico era pensar que cual-
quier ampliacién de ese tipo se habria
«expresado en términos claros e inequivocos,
de manera que los operadores de toda la
Unién Europea hubieran podido darse
cuenta de que sus legisladores habfan creado
un nuevo monopolio amplio». Puesto que no
parece que la mayorfa de los Estados miem-
bros admitan en su normativa sobre marcas
el concepto de asociacién no relativa al ori-
gen, y puesto que la adopcién de tal con-
cepto seria contraria al libre comercio, estoy
de acuerdo en que, al no existir una disposi-
c16n clara al respecto, no puede presumirse
que la normativa comunitaria ha admitido tal
concepto. Ademds, se habria apartado consi-
derablemente de la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia relativa a los articulos 30 y 36
del Tratado, que, como se ha visto, se basa
fundamentalmente en el concepto de «confu-
sién». También en este caso hubiera debido
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expresarse claramente si tal era el resultado

perseguido.

47. Ahora bien —en contra de lo que se ha
sugerido—, lo anterior no significa que los
términos «comprenda el riesgo de asocia-
cién» sean superfluos. Como ya he indicado,
la confusién a efectos del Derecho de marcas
puede interpretarse en sentido estricto o en
sentido amplio. Por consiguiente, la referen-
cia a la «asociacién» puede haberse incluido
simplemente para mostrar que el concepto de
confusién no se limita a la confusién en el
sentido de que el consumidor confunda un
producto con otro, sino que se extiende tam-
bién a los demis tipos de confusién descritos
en el punto 38 de estas conclusiones.

48. También se ha alegado que en la Direc-
tiva existen otras disposiciones que, en cier-
tas circunstancias, protegen la marca regis-
trada sin exigir la confusién incluso cuando
los productos no son similares, y que, por
consiguiente, no puede exigirse la confusién
cuando los productos son similares. El argu-
mento no convence, porque la situacién a la
que se refieren las otras disposiciones es sufi-
cientemente diferente para explicar por qué
no se requiere expresamente la confusién. La
situacién es aquella en la que la marca ante-
rior «goce de renombre en el Estado miem-
bro de que se trate2® y con el uso de la
marca posterior realizado sin justa causa se
pretenda obtener una ventaja desleal del
caricter distintivo o el renombre de la marca
anterior o se pueda causar perjuicio a los
mismos» [letraa) del apartado 4 del arti-

29 — O, en el caso de la marca comunitaria, goce de renombre en
la Comunidad (apartado 3 del articulo 4).
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culo 4]. Se ha alegado que, si no se requiere
la confusién en el caso de productos que no
son similares, con mayor razén no puede
exigirse en el caso de productos similares.
Este argumento es totalmente incompatible
con los términos de la Directiva, que exigen
expresamente la confusién en el caso de pro-
ductos similares. Ademis, es obvio que la
letra a) del apartado 4 del articulo 4 simple-
mente ofrece un criterio diferente del de la
confusién, al exigir que se demuestre que con
el uso de la marca posterior se pretende
obtener una ventaja de la marca anterior o se
le pueda causar perjuicio, y que dicho crite-
rio es apropiado para el ob)etlvo especifico
de estas disposiciones, que es proteger las
marcas que gozan de renombre. Del hecho
de que, en dichos supuestos, no exista una
referencia al requisito de la confusién no
puede inferirse que la Directiva —en contra
de sus términos expresos— no exige confu-
sién en el supuesto, muy diferente, de las
marcas ordinarias para productos similares.

49. Es cierto que la letraa) del apartado 4
del articulo 4 sélo se aplica cuando los pro-
ductos no son similares; pero no puede
deducirse de ello que, st la confusién no es
necesarla en el caso de productos que no son
similares, no puede ser necesaria en el caso
de productos que si lo son, conforme a la
letra b) del apartado 1 del articulo 4. Como
sefiala el Remno Unido, la razén por la que la
letra a) del apartado 4 del articulo 4 se aplica
sélo cuando los productos no son similares
es, indudablemente, que, cuando los produc-
tos son similares a productos amparados por
una marca que goza de renombre, es dificil
imaginar una situacién en la que no exista el
riesgo de confusién. Se ha propuesto como
posible ejemplo el asunto «Anti-Monopoly»,
antes mencionado: en aquel caso se declard
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que el titular de la marca «Monopoly» podia
oponerse al uso del signo «Anti-Monopoly»,
a pesar de que, dado el deliberado contraste
entre las marcas, no habfa riesgo de confu-
sién. Ahora bien, como ya he indicado antes,
incluso en aquel caso se demostrd que sf
existia el riesgo de confusién.

El objetivo de la Directiva

50. Aun cuando no se considerase que los
términos de la Directiva no apoyan de forma
concluyente la interpretacién que acabo de
proponer, es decir, que la Directiva impone el
requisito de confusién en todos los casos
incluidos en la letrab) del apartado 1 del
articulo 4, tal interpretacién podria basarse
también en el objetivo de la Directiva. Difi-
cilmente serfa compatible con el objetivo de
una Directiva adoptada en virtud del articulo
100 A del Tratado adoptar una interpretacién
que, al extender el imbito de la proteccién
derivada de la marca en muchos Estados
miembros, tendria por efecto restringir los
intercambios. Como ha sefialado la Comi-
sién, las Directivas adoptadas con arreglo al
articulo 100 A estdn destinadas a la consecu-
cién de los objetivos fijados en el articulo
7 A, en particular, garantizar la libre circula-
cién de mercancias y servicios dentro del
mercado interior. El primer considerando de
la Directiva recuerda dichos objetivos, al afir-
mar que «las legislaciones que se aplican
actualmente a las marcas en los Estados
miembros contienen disparidades que pue-
den obstaculizar tanto la libre circulacién de
mercancias como la libre prestacién de los
servicios» y que, «por tanto, es necesario,
con vistas al establecimiento y funciona-
miento del mercado interior, aproximar las

legislaciones de los Estados miembros». La
Comisién deduce de cllo —en mi opinién,
acertadamente— que tales objetivos se opo-
nen a una interpretacién amplia del riesgo de
confusién que podria provocar restricciones
injustificadas de la libre circulacién de mer-
cancias y servicios.

51. Por otra parte, la Directiva debe inter-
pretarse en el sentido de que establece un
estindar comin dentro del cual pueden
coexistir las marcas registradas de los dife-
rentes sistemas nacionales. Por ello, el estin-
dar no debe fijarse en un nivel demasiado
alto. En este sentido, la Directiva quizds sea
diferente de las medidas de armonizacién en
otros sectores, en los que, por el interés
general, un alto nivel de proteccién puede ser
deseable y en los que, para garantizar el libre
comercio, lo esencial es, simplemente, fijar
un tnico estindar para todos los Estados
miembros. Si se interpretara de forma dema-
siado estricta, la Directiva provocaria un ais-
lamiento de los mercados nacionales. Por
consiguiente, al no existir una clara intencién
al respecto, la Directiva no debe interpretarse
en el sentido de que impone el estindar mds
restrictivo encontrado en las normativas de
los Estados miembros.

El contexto de la Directiva

52, Llegados a este punto, resulta también
pertinente aludir al establecimiento de la
marca comunitaria por parte del Reglamento
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sobre la marca comunitaria, 3 que, como ya
se ha indicado, contiene disposiciones en
materia de confusién entre marcas que son
pricticamente idénticas a las de la Directiva,
Lo 18gico seria, claramente, que las disposi-
ciones de la Directiva se interpretaran de la
misma manera que las disposiciones concor-
dantes del Reglamento. Una marca comuni-
taria sélo puede concederse en relacién con
todo el territorio de la Comunidad, por lo
que el conflicto con sdlo una marca en un
tinico pafs basta para impedir el registro de
una marca como marca comunitaria. La opo-
sicién a la solicitud de registro de una marca
puede basarse en la existencia de una marca
comunitaria, de una marca registrada en cual-
quier Estado miembro o, cuando concurren
ciertas circunstancias, de un derecho no
registrado reconocido en un Estado miem-
bro.3! Por consiguiente, si se ampliara la
proteccidn derivada de las marcas registradas
basindose en el riesgo de «asociacién» con
otras marcas, se harfa muy dificil el registro
comunitario de muchas marcas. Si se quiere
que el sistema de la marca comunitaria fun-
cione eficazmente, sin que se produzca una
avalancha de procedimientos de oposicién a
las solicitudes de registro, parece esencial que
las marcas deben poderse registrar cuando no
existe un riesgo de confusién real y debida-
mente probado.

53. Ademads, los Convenios internacionales
de los que son parte la Comunidad y/o los
Estados miembros no mencionan el concepto
de asociacién. Aunque el dltimo conside-
rando de la Directiva hace hincapié en que

30 — Citado en la nota 6.
31 — Véanse los apartados 1 y 2 del articulo 8 del Reglamento.
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las disposiciones de ésta deben estar «en
completa armonia con las del Convenio de
Paris», 32 este Convenio sélo hace referencia
expresa a la confusién. El mimero 1 del apar-
tado 3 del articulo 10 bis, relativo a la com-
petencia desleal, establece la obligacién de
prohibir, entre otros, «cualquier acto capaz
de crear una confusién, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comer-
cial de un competidor». 3’ Ademds, el arti-
culo 6 bis, relativo a las marcas notoriamente
conocidas, establece que los paises de la
Unién se comprometen «a rehusar o invali-
dar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fibrica o de comercio que consti-
tuya la reproduccidn, imitacién o traduccidn,
susceptibles de crear confusién, de una marca
que la autoridad competente del pafs del
registro o del uso estimare ser alli notoria-
mente conocida [...] y utilizada para produc-
tos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando la parte esencial de la marca consti-
tuya la reproduccién de tal marca notoria-
mente conocida o una imitacién susceptible
de crear confusién con ésta». 34

54. El apartado 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de

32 — Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad indus-
trial de 20 de marzo de 1883 (revisado en Estocolmo el
14 de julio de 1967).

33 — El articulo 6, sin embargo, establece que «las condici de
depésito y de registro de las marcas de fibrica o de comer-
cio serin determinadas en cada pais de la Unién por su
leﬁislzcién nacionals, y ¢l apartado 1 de la parte B del arti-
culo 6 guinqguies prevé que podri denegarse o invalidarse el
registro de las mareas, entre otros casos, «cuando sean capa-
ces de afectar a derechos adquiridos por terceros en ¢l pais
donde la proteccién se reclama». Segtin ¢l apartado 1 del
articulo 5 del Arreglo de Madrid relative al Registro Inter-
nacional de Marcas (véase 1a nota 4 supra), la denegacién,
por uno de los Estados parte, de la proteccién derivada del
registro internacional sélo podri tener lugar en las condi-
ciones establecidas por el Convenio de Parfs.

34 — Segiin ¢l Acuerdo ADPIC, este articulo se aplica mutatis
mutandis a los servicios y, en ciertas circunstancias, a los
productos y servicios que no sean similares (véanse los
apartados 2 y 3 del articulo 16, respectivamente).
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Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio («ADPIC») 35 establece, en térmi-
nos similares, que <el titular de una marca de
fibrica o de comercio registrada gozari del
derecho exclusivo de impedir que cuales-
quiera terceros, sin su consentimiento, utili-
cen en el curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para bienes o ser-
vicios que sean idénticos o similares a aque-
llos para los que se ha registrado la marca,
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusién. En el caso de que se use un signo
idéntico para bienes o servicios idénticos, se
presumira que existe probabilidad de confu-
sién [..]».3 Por tanto, no existe ninguna
contradiccién entre la Directiva, como yo la
entiendo, y dichos instrumentos internacio-
nales.

55. Por consiguiente, a la vista de los térmi-
nos, el objetivo y el contexto de la Directiva,
considero que, aunque el riesgo de asociacién
con una marca anterior es un factor que debe
tenerse en cuenta, no es posible oponerse al
registro de una marca si no se acredita que
existe un riesgo real y debidamente probado
de que induzca a confusién sobre el origen
de los productos o servicios de que se trate.

56. Asi pues, en respuesta a la segunda parte
de la cuestién planteada por el Bundesgeri-
chtshof, mi conclusién es que el uso del tér-
mino «asociacién», en la letra b) del apartado 1

35 — DO 1994, L 336, p. 214.

36 — Sin embargo, ¢l apartado 2 del articulo 15 del Acuerdo
ADPIC establecc que los Miembros podrin denegar el
registro dec una marca por motivos distintos de los recogi-
dos en dicho Acuerdo (apartado 1 del articulo 15) sicmpre

ue no contravengan las disposiciones del Convenio de
arfs.

del articulo 4 de la Directiva sobre marcas,
no significa que la oposicién al registro de
una marca pueda basarse en el mero hecho
de que, por representar dicha marca la misma
idea que otra marca, exista el riesgo de que el
publico asocie ambas marcas, en el sentido de
que una marca simplemente evocari la otra,
sin que exista ningiin riesgo de confusién por
parte del consumidor.

57. Vuelvo ahora a la primera parte de la
cuestién sometida. El Bundesgerichtshof
desea que se dilucide si, para afirmar el riesgo
de confusién, basta con que, entre dos mar-
cas —una de ellas formada por un vocablo y
una imagen, y la otra consistente solamente
en una imagen— que son utilizadas o que
han sido registradas para productos idénticos
o similares, exista concordancia conceptual
(en este caso, la imagen de un felino saltan-
do). Aclara que la marca registrada «no dis-
fruta de una especial notoriedad en el merca-

do».

58. El primer aspecto que debe sefialarse es
que, como ya he indicado, la Directiva exige
que exista, por parte del consumidor, el
riesgo de confusién sobre el origen de los
productos. La determinacién de si, en un
supuesto concreto, existe tal riesgo consti-
tuye esencialmente una cuestién de hecho,
que corresponde apreciar a los tribunales
nacionales. Sin embargo, la cuestién de] Bun-
desgerichtshof suscita dos problemas juridi-
cos.
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59. En primer lugar, la cuestién parte de la
base de que una marca, ademds de la imagen,
contiene un vocablo, mientras que la otra no,
y el Bundesgerichtshof ha explicado que, en
su opinién, tal circunstancia no impide, por
si sola, que pueda afirmarse la existencia de
similitud entre ambas marcas a efectos del
Derecho de marcas, puesto que lo que cuenta
es la impresién global producida por cada
signo. El principio segin el cual debe exami-
narse la impresién global producida por las
marcas parece ser generalmente aplicado en
los Estados miembros; de hecho, puede que
este principio sea evidente. Dado que el cri-
terio esencial es el riesgo de confusién, el
Bundesgerichtshof debe tener razén al consi-
derar que lo importante es la impresién glo-
bal producida por la marca. De ello se
deduce que la inclusion de un elemento tex-
tual en una de las dos marcas grificas no
basta, por si sola, para descartar la existencia
de un riesgo de confusién provocado por la
similitud de ambas marcas. La posibilidad de
que, en determinado caso, la inclusién de
texto en una marca sea suficiente para impe-
dir el riesgo de confusién derivade de la
similitud de los elementos grificos de ambas
marcas es, esencialmente, una cuestién de
hecho, que corresponde examinar al Tribunal
nacional.

60. En segundo lugar, ¢l Bundesgerichtshof
desea que se dilucide si, en principio, la exis-
tencia de riesgo de confusién entre ambas
marcas puede basarse en el mero hecho de
que «exista entre ambas imdgenes una con-
cordancia conceptual (en este caso, un felino
saltando)».

61. Creo que si dos marcas grificas reprodu-
cen la misma idea, puede haber circunstan-
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cias en las que, aunque la marca registrada no
sea notoriamente conocida, e incluso si las
dos iméigenes estin dibujadas de la forma
mis diferente posible, el puiblico puede, sin
embargo, confundir ambas marcas. Por ejem-
plo, una marca registrada puede consistir en
una imagen inusual o inventada o en una
inusual combinacién de imigenes de la natu-
raleza, como, respectivamente, un puma
tocando el violin o un puma acompafiado de
una serpiente y un pijaro. No considero irra-
zonable que el Derecho de marcas proteja
tales signos contra las reproducciones del
concepto que expresan, por muy diferente
que pueda ser la imagen contenida en las
marcas competidoras.

62. Es posible que los supuestos en los que
la similitud entre las marcas es puramente
conceptual deban examinarse conforme al
Derecho sobre competencia de los Estados
miembros. No veo, sin embargo, razén
alguna para interpretar que la Directiva
excluye la similitud conceptual del 4mbito de
la proteccién derivada de la marca registrada.
Lo que la Directiva exige es la existencia de
riesgo de confusién derivado de la similitud
de las marcas. La Directiva no pretende limi-
tar las formas en que tal confusién puede
producirse. Ademis, no parece que la protec-
cién derivada de la marca en relacién con la
similitud conceptual sea inhabitual en los
Estados miembros. Sea como fuere, creo que
serd dificil determinar el riesgo de confusién
basindose tinicamente en la similitud con-
ceptual en aquellos casos en que la marca
anterior no es notoriamente conocida, parti-
cularmente cuando, como en el presente
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caso, la imagen de que se trata no es particu-
larmente creativa o inhabitual.

63. Por consiguiente, en respuesta a la pri-
mera parte de la cuestién planteada, llego a la
conclusién de que la comprobacién del

Conclusion

riesgo de confusién puede basarse en el
hecho de que las ideas expresadas por los ele-
mentos graficos de dos marcas son similares,
siempre que se acredite que existe un riesgo
real y debidamente probado de inducir a
confusién sobre el origen de los productos o
servicios de que se trate.

64. Por todo lo anterior, considero que debe responderse en los siguientes términos
a la cuestién planteada por el Bundesgerichtshof:

«1) La letra b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Con-
sejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe inter-
pretarse en el sentido de que, aunque el riesgo de asociacién con una marca
anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al
registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente
probado de que induzca a confusién sobre el origen de los productos o servi-

cios de que se trate.

2) La oposicién al registro de una marca no puede basarse en el mero hecho de
que, por representar dicha marca la misma idea que otra marca, exista el riesgo
de que el piblico asocie ambas marcas, en el sentido de que una marca sim-
plemente evocari la otra, sin que exista ningln riesgo de confusidn, en los

términos descritos.

3) Cuando existe similitud entre dos marcas grificas, una de las cuales incluye un
vocablo, la inclusién de un elemento textual en una de las dos marcas no basta,
por si sola, para descartar la existencia de un riesgo de confusién, en los tér-

minos descritos.

4) La oposicién al registro de una marca puede basarse en el hecho de que las
ideas expresadas por los elementos grificos de dos marcas son similares, siem-
pre que se acredite que existe un riesgo de confusidn, en los términos descri-

tos.»
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