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1 Caracter dominante

1.1 Observaciones generales

Existe riesgo de confusién (incluido el riesgo de asociacién) cuando el publico puede
creer que los productos o servicios de que se trate, suponiendo que lleven las marcas
correspondientes, proceden de la misma empresa 0, en su caso, de empresas
econémicamente vinculadas.

La existencia o no de riesgo de confusion depende de una apreciacion global de varios
factores interdependientes: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud
de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv)
el caracter distintivo de la marca anterior y (v) el publico destinatario.

El primer paso para apreciar la existencia de riesgo de confusién es analizar estos
cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El objeto de este capitulo es explicar como apreciar si los signos en conflicto tienen
elementos dominantes.

1.2 Apreciacion del caracter dominante

La préactica de la Oficina es restringir el concepto de elemento dominante al impacto
visual de los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de
«visualmente destacado».

Para considerar que hay un elemento dominante en un signo, éste ha de tener al
menos dos componentes identificables®. El primer paso es, por tanto, identificar los
componentes del signo.

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea (el «Tribunal») no ha definido qué debe
considerarse como «componente» de los signos, pero ha ofrecido algunas
indicaciones. Pueden considerarse como «componentes» las indicaciones visuales,
como un guién o el uso de distintos tamafios de fuente, tipos de letra o colores® Lo
decisivo no es si un signo puede dividirse visualmente en distintas partes, sino la
percepcion que de él tiene el pablico destinatario.

El segundo paso es identificar cual de los componentes del signo es el dominante tal
y como establece el Tribunal:

Por lo que respecta a la apreciaciéon del caracter dominante de uno o
varios componentes determinados de una marca compuesta, procede
tener en cuenta, concretamente, las caracteristicas intrinsecas de cada
uno de estos componentes, comparandolas con las del resto. Por otra
parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posicion relativa
de los diferentes componentes en la configuracion de la marca compuesta.

(Véase la sentencia de 23 de octubre de 2002, T-6/01 «MATRATZEN>, apartado 35,
confirmada mediante resolucion de 28 de abril de 2004, C-3/03 P.)

' En este texto se utilizan los términos «elemento» y «componente» indistintamente.
? Véanse algunos ejemplos en las Directrices relativas a la oposicién. Seccién 2: Doble
lidentidad y riesgo de confusion, Capitulo 3, Comparacion de los signos.
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Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal, para definir el
concepto de elemento dominante de un signo pueden tenerse en cuenta aspectos no
visuales (como el posible sentido semantico de parte de un signo formado por una
Unica palabra), la practica de la Oficina es restringir este concepto al impacto visual de
los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de
«visualmente destacado» y dejar todas las consideraciones restantes para la
apreciacion global. Por ello, la practica de la Oficina es que el caracter dominante de
un componente de un signo esta principalmente determinado por su posicion, tamafio
y dimensiones y uso de colores, en la medida en que afecten a su impacto visual

El Tribunal ha establecido también que:

el débil caracter distintivo de un elemento de una marca compuesta no
implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento
dominante en la medida en que, debido en particular a su posicién en el
signo o a su dimension, pueda imponerse en la percepcién del consumidor
y permanecer en la memoria de éste.

(Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, T-153/03 «Representacion de una piel de
vaca en blanco y negro», apartado 32.)

Por tanto, el hecho de que un componente de una marca se considere o no como no
distintivo (o tenga un bajo grado de caracter distintivo) no afecta a la apreciacion del
caracter dominante.

Como regla general, debe considerarse lo siguiente:

¢ La apreciacion del caracter dominante se aplica a los dos signos que se comparan.

¢ Para considerar que hay un componente dominante, el signo ha de tener al menos
dos componentes identificables.

e Las marcas formadas por palabras no tienen elementos dominantes porque, por
definicion, estan escritas con tipos de letra normales. La longitud de las palabras o
el nimero de letras no estan ligados al caracter dominante, sino a la apreciacion
global’.

e Los elementos figurativos pueden ser dominantes en signos que incluyan también
palabras.

e EI caracter visualmente destacado de un elemento puede apreciarse mediante la
comparacion visual de los signos; en tal caso, debe ser coherente con la evaluacion
posterior del caracter dominante.

e Por ultimo, si resulta dificil decidir cual de los (al menos) dos componentes es
dominante, ello puede ser un indicador de la inexistencia de un elemento
dominante. La apreciacion del caracter dominante implica que un componente es
visualmente destacado en comparacion con los demas componentes de la marca;
si resulta dificil apreciar esto, es porque no hay un elemento dominante.

| % Véanse las Directrices relativas a la oposicién, Doble identidad v Rriesgo de confusion,
Seccidn 8, Evaluacion global, Signos cortos.
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Ejemplos de asuntos:

Signo

Elemento dominante y justificacion

Asunto

RPT

Rrgiiw Praferional de Tenks, 5.0

RPT: «el elemento dominante de las marcas anteriores es

7R}

el acronimo RPT, en el que predomina la letra “p”».
(apartado 33)

T-168/07

-
re

LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX

Free: «la palabra “free” domina la impresion visual creada
por la marca de la que forma parte, porque es
considerablemente mayor que los demas componentes v,
ademas, es mucho mas facil de recordar y pronunciar que
el eslogan en cuestion». (apartado 39)

T-365/09

Xtreme: «En el plano visual, debe llegarse a la conclusién
de que el término “XTREME” ocupa una posicion central
en la marca solicitada. De hecho, el tamafio de la letra es
mayor que el de los otros elementos verbales, y la palabra
esti resaltada con un contorno blanco [...]. Los otros
componentes verbales “RIGHT GUARD” y “SPORT” estan
escritos en letra mucho mas pequefia y desplazados a la
derecha y hacia el borde del signo». (apartado 55)

T-286/03

GREEN by missako: «Debe sefialarse, en primer lugar,
gue la representacion del sol ocupa un lugar importante en
la marca solicitada, pues esté situada en el centro y ocupa
casi dos terceras partes de la superficie. En segundo
lugar, la posicion de la palabra “green” es también
importante en la marca, pues esta representada en letras
mayusculas estilizadas de tamafio grande en negro y
ocupa en torno a una tercera parte de la superficie. Como
sefiala la Sala de Recurso en el apartado 28 de la
resolucion recurrida, estos dos elementos ocupan la
mayor parte de la marca solicitada y resaltan, por tanto, en
la impresién general de la marca... Por ultimo, con
respecto a las palabras “by missako”, la Sala de Recurso
consider6 acertadamente en el apartado28 de la
resolucion recurrida que resultan casi ilegibles debido a su
tamafio y que, al estar escritas a mano, resultan dificiles
de descifrar. De ello se desprende, en primer lugar, que el
caracter dominante de la palabra “green” y de la
representacion del sol se refuerzan aun mas y, en
segundo lugar, que el elemento “by missako” es de
caracter insignificante». (apartados 37y 39)

T-162/08

BURGER: «EI elemento dominante de la marca solicitada
es indudablemente la palabra que aparece en mayusculas
y que destaca entre los demés elementos que forman la
etiqueta simplemente por su posicién y su gran tamafio de
letra». (apartado 38)

T-460/11
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