KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 12 de febrero de 2004 *

En el asunto C-363/99,

que tiene por objeto una peticién dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
articulo 234 CE, por el Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paises Bajos), destinada a
obtener, en el litigio pendiente ante dicho 6rgano jurisdiccional entre

Koninklijke KPN Nederland NV

Benclux-Merkenbureau,

una decisién prejudicial sobre la interpretacion de los articulos 2 y 3 de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: neerlandés,

I-1651
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los
Sres. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues y R. Schintgen, y la Sra. F. Macken
(Ponente), Jueces;

Abogado General: St. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Koninklijke KPN Nederland NV, por los Sres. K. Limperg y
T. Cohen Jehoram, advocaten;

— en nombre del Benelux-Merkenbureau, por los Sres. J.H. Spoor y L. De
Gryse, advocaten;

— en nombre de la Comisién de las Comunidades Europeas, por la Sra. K.
Banks y el Sr. H.M.H. Speyart, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oidas las observaciones orales de Koninklijke KPN Nederland NV, del Benelux-
Merkenbureau y de la Comisién, expuestas en la vista de 15 de noviembre
de 2001;
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oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia piiblica el
31 de enero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante resolucién de 3 de junio de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el
1 de octubre siguiente, el Gerechtshof te ’s-Gravenhage planted, con arreglo al
articulo 234 CE, nueve cuestiones prejudiciales sobre la interpretacién de los
articulos 2 y 3 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 (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo,
«Directiva»).

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad
Koninklijke KPN Nederland NV {en lo sucesivo, «KPN») y el Benelux
Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux; en lo sucesivo, «Merkenbureau»),
motivado por la negativa de éste a registrar como marca para diversos productos
y servicios el signo «Postkantoor», cuyo registro habia sido solicitado por KPN.
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SENTENCIA DE 12.2.2004 — ASUNTO C-363/99

Marco juridico

Normativa comunitaria

La Directiva tiene por objeto, seglin su primer considerando, aproximar las
legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las
disparidades existentes, que pueden obstaculizar tanto la libre circulacién de
mercancias como la libre prestacién de servicios y falsear las condiciones de
competencia en el mercado comiin.

No obstante, tal como se desprende del tercer considerando de la Directiva, ésta
no persigue la aproximacion total de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, sino que se limita a aproximar las disposiciones nacionales que
tengan una incidencia més directa sobre el funcionamiento del mercado interior.

El séptimo considerando de la Directiva precisa que la realizacion de los objetivos
perseguidos por la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros
sobre las marcas implica que la adquisicién y conservacién del derecho sobre la
marca registrada estén en principio sujetas a las mismas condiciones en todos los
Estados miembros y que las causas de denegacién o nulidad relativas a la propia
marca, por ejemplo, la ausencia de cardcter distintivo, deban enumerarse
taxativamente, aun cuando algunas de dichas causas se enumeren con caricter
facultativo para los Estados miembros, que podran asi mantener o introducir en
su legislacién las causas en cuestién.

El decimosegundo considerando de la Directiva indica que todos los Estados
miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de Paris para la
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proteccion de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por
tiltima vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Recopilacién de Tratados de las
Naciones Unidas, vol. 828, n° 11847, p. 108), y que es necesario que las
disposiciones de la Directiva estén en completa armonia con las de dicho
Convenio.

El articulo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca»,
dispone lo siguiente:

«Podrdn 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
presentacion, a condicién de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o los setvicios de una empresa de los de otras.»

El articulo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegacién o de nulidad
del registro, establece en sus apartados 1 y 3 lo siguiente:

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

a) los signos que no puedan constituir una marca;

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

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales en el lenguaje comin o en las costumbres
leales y constantes del comercio;

[...]

g) las marcas que puedan inducir al piiblico a error, por ejemplo respecto a la
naturaleza, la calidad o el origen geogrifico del producto o servicio;

[...]

3. No se denegari el registro de una marca ni se declarard su nulidad de
conformidad con lo dispuesto en las letras b), ¢) o d) del apartado 1 si, antes de la
fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma,
hubiese adquirido un caricter distintivo. Los Estados miembros podran establecer
que la presente disposicién se aplique igualmente cuando el caricter distintivo
haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de
registro.»
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1

La Ley uniforme Benelux sobre marcas

La Ley uniforme Benelux sobre marcas fue modificada por el Protocolo de 2 de
diciembre de 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n°® 12; en lo sucesivo,
«LBM>»), que entrd en vigor el 1 de enero de 1996, con objeto de adaptar el
ordenamiento juridico de los tres Estados miembros del Benelux a la Directiva.

El articulo 1 de la LBM dispone:

«Se considerardn marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones,
sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentacién y cualesquicra
otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.

Sin embargo, no se considerardn marcas las formas que vengan impuestas por la
ropia naturaleza del producto, las que afecten a su valor esencial o las que
. . ’
produzcan resultados industriales.»

El articulo 6 bis, apartados 1 a 4, de la LBM dispone:

«1. El Benelux-Merkenbureau denegard el registro solicitado cuando
considere que:

a) el signo cuyo registro se solicita no constituye una marca en el sentido del
articulo 1, en particular por carecer totalmente de cardcter distintivo, como
prevé el articulo 6 quinguies, letra B), nimero 2, del Convenio de Parfs;
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b) la solicitud de registro se refiere a una marca de las contempladas en el
articulo 4, nimeros 1 y 2.

2. La denegacion del registro afectard al signo constitutivo de la marca en su
totalidad. Podr4 limitarse a uno o a varios de los productos a los que se destina la
marca.

3. El Benelux-Merkenbureau notificara al solicitante, a la mayor brevedad y
mediante escrito motivado, su intencién de denegar total o parcialmente la
solicitud de registro, y le permitird presentar alegaciones al respecto en un plazo
que se determinara reglamentariamente.

4. Si no se subsanan en el plazo previsto los defectos contrarios al registro
detectados por el Benelux-Merkenbureau, se denegard total o parcialmente la
solicitud de registro. El Benelux-Merkenbureau notificard la denegacién al
solicitante a la mayor brevedad y mediante escrito motivado, indicando la
posibilidad de interponer contra dicha decision el recurso contemplado en el
articulo 6 fter.»

El articulo 6 ter de la LBM prevé:

«En los dos meses siguientes a la notificacion a la que se refiere el articulo 6 bis,
apartado cuarto, el solicitante del registro podri presentar una demanda ante el
Hof van Beroep te Brussel, el Gerechtshof te ’s-Gravenhage o la Cour d’appel de
Luxembourg con objeto de que se ordene el registro de la marca. La competencia
territorial se determinard en funcién del domicilio del solicitante, el de su
mandatario o la direccién postal indicada en la solicitud.»
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El articulo 13, letra C, parrafo primero, de la LBM, sefiala:

«El derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales o
regionales del territorio del Benelux se extenderd de pleno derecho a las
traducciones a cualquiera de las otras lenguas.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El 2 de abril de 1997, KPN presenté ante el Merkenbureau una solicitud de
registro de la palabra «Postkantoor» (que puede traducirse por «oficina de
correos») como marca para determinados productos y servicios comprendidos en
las clases 16, 35 a 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957,
relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, cn su version revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de
Niza»), clases que se refieren, entre otros, al pqpel la publicidad, los seguros, la
emision de sellos de correos, la construccién, las telecomunicaciones, el
transporte, la educacién y la informacién y el asesoramiento técnicos.

Mediante escrito de 16 de junio de 1997, el Merkenbureau notificé a KPN que
denegaba provisionalmente el registro debido a que «el signo Postkantoor es de
cardcter exclusivamente descriptivo con respecto a los productos y servicios
mencionados en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, relacionados con una
oficina de correos» y a que «por lo tanto, carecc totalmente de de cardcter
distintivo con arreglo a lo dispuesto en el articulo 6 bis, apartado 1, letra a), de la
Ley uniforme Benelux sobre las marcas».
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Mediante escrito de 15 de diciembre de 1997, KPN formulé una reclamacién
contra dicha denegacion, que fue confirmada con caricter definitivo mediante
escrito del Merkenbureau de 28 de enero de 1998.

El 30 de marzo de 1998, KPN interpuso un recurso contra la resolucién de
denegacién ante el Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Este consider6 que, para
responder a determinadas cuestiones, relativas a la interpretacién de la LBM, era
preciso dirigirse al Tribunal de Justicia del Benelux y que para responder a otras
cuestiones, relativas a la interpretacion de la Directiva, era preciso dirigirse al
Tribunal de Justicia.

En estas circunstancias, el Gerechtshof te ’s-Gravenhage decidié suspender el
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las nueve cuestiones prejudiciales
siguientes:

«1) El Benelux-Merkenbureau, al que el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por
el que se modifica la Ley uniforme Benelux sobre marcas (Trb. 1993, 12),
confia el examen de las causas absolutas de denegacién de marcas, que
figuran en el articulo 3, apartado 1, en relacién con el articulo 2 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 (DO 1989, L 40 [, p. 1]), ¢debe tener en
cuenta no sdlo el signo tal como ha sido depositado, sino también los hechos
y las circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento, entre ellos los
que el solicitante le haya comunicado (por ejemplo, que antes del depésito se
ha utilizado el signo a gran escala como marca para los productos de que se
trate o que del examen resulte que el signo para los productos y/o servicios
mencionados en la solicitud de registro no pueda inducir al pablico a error)?

2) ¢Es vélida asimismo la respuesta a la [primera] cuestién para la apreciacion
que el Benelux-Merkenbureau debe hacer, cuando examine si las objeciones
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formuladas contra el registro han sido disipadas por el solicitante, y para su
decisién de denegar el registro de la marca en todo o en parte, tal como se
contempla en el articulo 6 bis, apartado 4, de la LBM?

¢También es vilida la respuesta a la [primera] cuestién para la apreciacién
que el juez debe hacer sobre la demanda a la que se refiere el articulo 6 ter de
la LBM?

Habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 6 quinquies, letra B), punto 2, del
Convenio de Parfs, ¢estan comprendidas entre las marcas cuyo registro puede
ser denegado o cuya nulidad, en el supuesto de estar registradas, puede
declararse en virtud del articulo 3, apartado 1, inicio y letra c), de la Directiva,
las que se compongan de signos o indicaciones capaces de servir, en el
comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geogrifica, la época de obtencién del producto o de la
prestacién del servicio u otras caracteristicas de los productos o servicios,
aunque dicha composicién no sea la denominacién (finica o mds) usual
utilizada? ¢Tiene alguna importancia al respecto el hecho de que pocos o
numerosos competidores tengan interés en la posibilidad de utilizar tales
indicaciones? [Véase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 19 de
enero de 1981, NJ 1981, p. 294, en ¢l asunto P. Ferrero & Co S.p.A./Alfred
Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder).]

¢Tiene también importancia el hecho de que, segin el articulo 13 C de la
LBM, el derecho a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o
regionales del territorio del Benelux, se extienda de pleno derecho a su
traduccidn en otra de dichas lenguas?

a) Para apreciar si un signo, que consiste en una (nueva) palabra compuesta
de clementos, cada uno de los cuales, por separado, estd desprovisto de
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todo cardcter distintivo respecto de los productos o servicios para los que
se ha hecho el depésito, responde a la definicién de una marca dada en el
articulo 2 de la Directiva (y en el articulo 1 de la LBM), ¢se debe
considerar que tal palabra (nueva) tiene, en principio, carcter distintivo?

En caso de respuesta negativa, ¢debe admitirse que tal palabra
(independientemente de que haya sido adoptada en el lenguaje usual
[“inburgering”]) en principio estd desprovista de caricter distintivo y que
s6lo lo tendri cuando, en razén de circunstancias accesorias, la
combinacién sea algo mis que la suma de los elementos?

¢Tiene importancia a este respecto que el signo sea el tinico término o, al
menos, un término usual para indicar la cualidad o (la combinacién de)
cualidades en cuestiéon o que existan sinénimos que pueden ser utilizados
razonablemente o que la palabra indique una calidad del producto o del
servicio que sea esencial desde el punto de vista comercial o una calidad
mas accesoria?

¢Es decisivo el dato de que, segiin el articulo 13 C de la LBM, el derecho a
una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del
territorio del Benelux, se extienda a su traduccién en otra de dichas
lenguas?

6) El mero hecho de que sea depositado un signo descriptivo como marca de
productos o servicios de los que no lo es, ¢basta para estimar que tiene
caracter distintivo en relacién con dichos productos o servicios (por ejemplo,
el signo Postkantoor [oficina de correos] para muebles)?
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En caso de respuesta negativa, con objeto de precisar si ese signo descriptivo
presenta cardcter distintivo para dichos productos o servicios, ¢debe
considerarse la posibilidad de que el publico (o una parte de él) no lo
perciba, habida cuenta de su significado descriptivo, como distintivo para
(todos o alguno de) dichos productos o servicios?

Dado que los Estados del Benelux han optado por someter las solicitudes de
marcas a un examen por parte del Benelux-Merkenbureau antes de proceder
al registro, ¢tiene relevancia para responder a las cuestiones antes
mencionadas el hecho de que la politica de examen que sigue ¢l Benelux-
Merkenbureau, con arreglo al articulo 6 bis de la LBM, segiin el Comentario
Comiin de los Gobiernos deba “ser una politica prudente y reservada, que
tenga en cuenta todos los intereses de la vida econdémica y que se proponga
como Unico objeto regularizar o rechazar las solicitudes manifiestamente
inadmisibles”?

En caso de respuesta afirmativa, ¢seglin qué normas se debe apreciar si una
solicitud es “manifiestamente inadmisible”?

Se supone que, en un procedimiento de nulidad que se puede entablar con
posterioridad al registro de un signo para invocar la nulidad del signo cuyo
registro como marca se ha solicitado no se requiere, para declarar su nulidad
como marca, que el signo sea “manifiestamente inadmisible”.

¢Es compatible con el sistema de la Directiva y del Convenio de Paris el
registro de un signo para determinados productos o servicios, sometiéndolo a
la limitacién de que dichos productos o servicios no posean ciertas cualidades
(por ejemplo, el registro del signo Postkantoor para los servicios: campafias
por envios directos y emision de sellos de franqueo “en cuanto no guarden
relacién con una oficina de correos™)?

'S

Para responder a las cuestiones, ¢tiene alguna importancia el hecho de que en
otro Estado miembro se haya registrado como marca un signo andlogo para
productos y servicios similares?»
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Sobre las cuestiones primera a tercera

Mediante su primera cuestion, el érgano jurisdiccional remitente pregunta, en
esencia, si el articulo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la
autoridad competente para el registro de marcas debe tomar en consideracion,
ademds de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y
circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento. Mediante sus cuestiones
segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el érgano jurisdiccional
remitente pregunta en qué fase del procedimiento seguido ante la autoridad
competente debe ésta tomar en consideracion todos los hechos y circunstancias
relevantes, y si, en caso de recurso ante un 6rgano jurisdiccional, éste debe
también tomarlos en consideracion.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

KPN considera que, cuando el Merkenbureau examina la posibilidad de registrar
una marca, su apreciacion no debe basarse exclusivamente en la marca, sino que
puede tener en cuenta determinadas circunstancias que son ptiblicamente notorias
asi como los datos facilitados por el solicitante. El Merkenbureau, sin embargo,
no debe ir méds alld de los hechos y circunstancias relevantes de los que tiene
conocimiento en el momento de la presentacién de la solicitud.

KPN afirma que el Merkenbureau deberfa aplicar los mismos criterios en la fase
del examen provisional y en la del examen definitivo de una solicitud de registro,
pero que, sin embargo, deberia poder tomar en consideracidn, en el momento del
examen definitivo, los hechos relevantes de que haya tenido conocimiento después
del examen provisional.
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Por tiltimo, KPN indica que el érgano jurisdiccional que conozca de un recurso
contra una decisién del Merkenbureau debe examinar los mismos hechos que éste
tuvo en cuenta.

El Merkenbureau alega que debe tomar en consideracién todos los hechos y
circunstancias de los que tenga conocimiento y que guarden relacién con la
cuestién de si la marca, tal como se presenta para su registro, puede cumplir su
funcién de marca distintiva de aquellos productos y servicios para los cuales se
solicita dicho registro. Por consiguiente, sefiala que no puede conformarse con las
informaciones que le facilita el solicitante o con las que son de notoriedad piblica,
y precisa que, en el caso de que quiera basarse en elementos que no son conocidos
por el solicitante, debe requerir a éste para que haga las oportunas alegaciones,
conforme al principio del respeto de los derechos de defensa.

Por otra parte, el Merkenbureau afirma que dicha obligacién de tener en cuenta
todos los hechos y circunstancias relevantes se aplica en todas las fases del
procedimiento que se sigue ante ¢él.

Por tltimo, el Merkenbureau sefiala, en esencia, que el érgano jurisdiccional que
conozca de un recurso contra una decisién suya deberd evaluar la solicitud de
registro basindose en todos aquellos hechos y circunstancias de los que el
Merkenbureau tenia conocimiento en el momento de la denegaci6n definitiva del
registro, sin que pueda tomar en consideracién elementos nuevos alegados por
primera vez ante él.

La Comisién afirma que resulta inconcebible una apreciacién en abstracto de la
marca cuyo registro se solicita y de la posible concurrencia de alguna de las causas
de denegacién enumeradas en el articulo 3 de la Directiva.
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Por una parte, sefiala que para cada marca, y en particular para las marcas
denominativas, la respuesta a esta cuestion viene dada por su significado, que a su
vez depende del uso que de dicha marca se haga en los intercambios econémicos y
sociales, en particular en relacién con el ptiblico destinatario de la marca de que se
trate. Por otra parte, indica que la proteccion no se solicita nunca en términos
absolutos, sino en relacion con determinados productos o servicios que deben
especificarse en la solicitud de registro. La idoneidad de la marca para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas debe
apreciarse siempre con relacion a los productos o servicios para los que se solicita
su registro.

La Comisién sefiala, por tltimo, que si bien los Estados miembros gozan de
libertad absoluta para establecer las normas de procedimiento en materia de
marcas, en cambio, el respeto de las normas materiales impuestas por la Directiva
no puede estar supeditado a la fase en que se encuentre el procedimiento, de tal
forma que la obligacion de apreciar la solicitud de registro teniendo en cuenta las
circunstancias concretas se aplica tanto ante la autoridad competente como ante el
6rgano jurisdiccional.

Respuesta del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la cuestion de si la autoridad competente debe tomar en
consideracién todos los hechos y circunstancias relevantes al examinar una
solicitud de registro de una marca, procede sefialar, en primer lugar, que el
decimosegundo considerando de la Directiva precisa que «todos los Estados
miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial» y que «es necesario que las disposiciones de
la presente Directiva estén en completa armonia con las del Convenio de Paris».
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Pues bien, el articulo 6 quinguies, letra C), niimero 1, del Convenio de Paris,
precisa que «para apreciar si la marca puede ser objeto de proteccién se deberdn
tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duracién del
uso de la marca».

En segundo lugar, cuando la autoridad competente examina una solicitud de
registro de una marca y, a tal efecto, debe determinar en particular si la marca
carece o no de cardcter distintivo, si es o no descriptiva de las caracteristicas de los
productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica, no puede
realizar un examen in abstracto.

En efecto, al realizar ese examen, la autoridad competente debe tomar en
consideracién las caracteristicas propias de la marca cuyo registro se solicita, entre
ellas, el tipo de marca (denominativa, figurativa, etc.) y, si se trata de una marca
denominativa, su significado, para determinar si dicha marca incurre o no en
alguna de las causas de denegacion del registro enumeradas en el articulo 3 de la
Directiva.

Ademds, dado que el registro de una marca se solicita siempre en relacién con
productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro, la cuestién de si
la marca incurre o no en alguna de las causas de denegacion del registro
enumeradas en el articulo 3 de la Directiva debe apreciarse in concreto en relacién
con dichos productos o servicios.

El caricter distintivo de una marca en el sentido del articulo 3, apartado 1,
letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relacién con esos
productos o servicios y, por otra, en relacién con la percepcién de éstos por parte
del publico pertinente, que estd constituido por el consumidor medio de dichos
productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y
otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 41, y de
6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 46 y 75).
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“En el marco de su apreciacién, la autoridad competente debe tomar en

consideracion todos los hechos y circunstancias relevantes, incluidos, en su caso,
los resultados de un estudio presentado por el solicitante con objeto de demostrar,
por ejemplo, que la marca no carece de caracter distintivo o que no induce a error.

En cuanto a la cuestiéon de determinar, por una parte, en qué fase del
procedimiento de examen seguido ante la autoridad competente deben tomarse
en consideracion todos los hechos y circunstancias relevantes y, por otra parte, en
la hipétesis de que la legislacion nacional prevea la posibilidad de interponer un
recurso ante un 6rgano jurisdiccional contra la decisién de dicha autoridad, si
dicho 6rgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideracién los hechos y
circunstancias relevantes, procede sefialar que la autoridad competente debe
tomar en consideracion todos los hechos y circunstancias relevantes antes de
adoptar una decision definitiva sobre una solicitud de registro de una marca. En el
caso de un 6rgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decision
por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca, dicho érgano
jurisdiccional debe asimismo tomar en consideracién todos los hechos y
circunstancias relevantes dentro de los limites del ejercicio de sus competencias,
tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.

Procede, por lo tanto, responder a las cuestiones primera a tercera que el
articulo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la autoridad
competente para el registro de las marcas debe tomar en consideracion, ademds de
la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y circunstancias
relevantes.

Dicha autoridad debe tomar en consideracion todos los hechos y circunstancias
relevantes antes de pronunciarse con cardcter definitivo sobre una solicitud de
registro de una marca. En el caso de un érgano jurisdiccional que conozca de un
recurso contra una decision por la que se resuelve una solicitud de registro de una
marca, dicho 6rgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideracién todos
los hechos y circunstancias relevantes dentro de los limites del ejercicio de sus
competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.
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1

Sobre la novena cuestion

Mediante su novena cuestién, que procede examinar en segundo lugar, el 6rgano
jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que en un Estado miembro se haya
registrado una marca para determinados productos o servicios tiene incidencia
sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de las
marcas en otro Estado miembro, de una solicitud de registro de una marca similar
para productos o servicios similares.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

KPN considera que el registro de una marca para determinados productos o
servicios en un Estado miembro no tiene como consecuencia que, en cualquier
circunstancia, esa misma marca o una marca parecida deba también registrarse
para los mismos productos o servicios en otros Estados miembros. En efecto, una
marca dada no tiene necesariamente por si sola el mismo cardcter distintivo en
todos los Estados miembros. Segiin KPN, en cada Estado miembro habrd que
valorar en qué medida la marca en cuestién tiene un carédcter distintivo para el
piblico que debe tomarse en consideracion en ese Estado miembro.

El Merkenbureau alega que, cuando examina una solicitud de registro de una
marca, no puede tener en cuenta ademds de la marca solicitada, aquellas
registradas en otros Estados miembros. Ademds, una marca, aunque careciera de
cardcter distintivo en su origen, podria haber sido registrada en otro Estado
miembro al haber adquirido alli cardcter distintivo por el uso y haber logrado el
solicitante que asf se reconociese. Por tltimo, segin el Merkenbureau, una marca
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no adquiere caricter distintivo porque otra marca, igualmente desprovista de
cardcter distintivo, haya sido registrada indebidamente. Afirma que los errores de
apreciacion son inevitables, pero no deben reproducirse necesariamente en virtud
de una interpretacién equivocada de principios generales del Derecho como el
principio de proteccién de la confianza legitima o el principio de seguridad
juridica.

La Comisién sefiala que un registro definitivo efectuado en un Estado miembro
después de comprobar las causas de denegacién puede tener cardcter indicativo
para las autoridades competentes de otros Estados miembros, cuando realizan un
control con arreglo al articulo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva. No
obstante, en lo que se refiere a las marcas denominativas, dicho registro sélo serfa
pertinente si la palabra en cuestion pertenece a una de las lenguas de la legislacion
sobre marcas de que se trate. En cualquier caso, dicho registro sélo tiene caricter
indicativo y no puede sustituir a la apreciaciéon que deben realizar las autoridades
competentes de otros Estados miembros basidndose en las circunstancias concretas
de cada caso, y teniendo en cuenta la proteccién de los interesados en dichos
Estados miembros.

Respuesta del Tribunal de Justicia

Como se ha indicado en el apartado 32 de la presente sentencia, la autoridad
competente debe tomar en consideracién las caracteristicas propias de la marca
cuyo registro se solicita con objeto de determinar si dicha marca incurre o no en
alguna de las causas de denegacion del registro enumeradas en el articulo 3 de la
Directiva. Ademds, como se recuerda en el apartado 33 de la presente sentencia, el
registro de una marca se solicita siempre en relacion con productos o servicios que
se mencionan en la solicitud de registro.
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Por lo tanto, el hecho de que una marca haya sido registrada en un primer Estado
miembro para determinados productos o servicios no puede tener ninguna
incidencia sobre la cuestion de si una marca similar, cuyo registro se solicite en un
segundo Estado miembro para productos o servicios similares, incurre o no en
alguna de las causas de denegacién del registro enumeradas en el articulo 3 de la
Directiva.

Procede, pues, responder a la novena cuestion que el hecho de que una marca
haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o
servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad
competente para el registro de las marcas en otro Estado miembro, de una
solicitud de registro de una marca similar para productos o servicios similares a
aquellos para los que se haya registrado la primera marca.

Sobre la cuarta cuestién

Mediante la primera parte de su cuarta cuestién, que procede examinar en tercer
lugar, el érgano jurisdiccional remitente pregunta si el articulo 3, apartado 1,
letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta
exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para
designar caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se solicita el
registro, cuando existen signos o indicaciones mds usuales para designar las
mismas caracteristicas. Pregunta asimismo si el escaso o elevado nimero de
competidores que pueden estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones
de que se compone la marca influye sobre la respuesta a esta pregunta. Mediante
la segunda parte de la cuarta cuestidn, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta
qué consecuencias tiene para la aplicacién de dicha disposicién la existencia de
una legislacién nacional que establece que el derecho exclusivo que confiere el
registro, por una autoridad competente en una zona en la que coexisten varias
lenguas reconocidas oficialmente, de una marca redactada en una de dichas
lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demds
lenguas.
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Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

Segtan KPN, no resulta inusitado que una marca validamente registrada tenga un
cierto cardcter evocador o descriptivo. Afirma que, no obstante, no puede
denegarse el registro de una marca de este tipo, aunque evoque de forma
espontdnea, a un determinado publico, caracteristicas de los productos para los
cuales se registra. Los signos que, en el momento de la presentacién de la solicitud
de registro, no constituyen -una indicacién habitual de cierta cualidad de los
productos, sino que tnicamente tienen un caricter evocador, no son, para KPN,
signos contemplados por el articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva.

KPN afiade que es importante saber si los competidores tienen soluciones
alternativas, puesto que cuanto mayor sea el niimero de soluciones alternativas,
menor serd el riesgo de limitar las posibilidades de un competidor de emplear un
signo evocador como signo distintivo.

El Merkenbureau considera que la causa de denegacion recogida en el articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva es aplicable cuando una marca estd compuesta
exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para
designar caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se solicita
dicho registro, y que es indiferente que existan opciones alternativas a la
utilizacién de dichos signos o indicaciones para designar las mismas caracte-
risticas. Afirma que la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee
(asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. 1-2779), confirma este
analisis.

El Merkenbureau alega ademds que la cuestion de si existen pocos o muchos
competidores que quieran emplear los signos o indicaciones en cuestién no es un
criterio decisivo a efectos de la aplicacion del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la
Directiva.
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Por tltimo, segiin el Merkenbureau, en el Derecho de marcas del Benelux, el
territorio del Benelux es tinico e indivisible, de tal forma que si un signo sélo es
descriptivo en uno de los Estados miembros del Benelux o en una sola de sus
lenguas o carece de cardcter distintivo en ellos por cualquier otro motivo, su
registro como marca debe rechazarse para la totalidad del territorio del Benelux.

Bas4ndose en la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, la Comision alega
que la prohibicién de las marcas descriptivas enunciada en el articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva tiene como finalidad que los signos
descriptivos de las caracteristicas de los productos puedan ser libremente
utilizados por todos. A este respecto, afirma que no es necesario que exista un
riesgo actual o concreto de monopolizacién para prohibir tales marcas. Por otra
parte, el hecho de que los signos o indicaciones que pueden utilizarse para
describir caracteristicas de los productos tengan o no sindnimos es irrelevante.
Al

Por dltimo, segiin la Comisién, la cuestion de si existen pocos o muchos
competidores que puedan verse afectados por la monopolizacién resultante del
registro de una marca compuesta exclusivamente por tales signos o indicaciones es
igualmente irrelevante.

Respuesta del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la primera parte de la cuestidn, es preciso recordar que, a
tenor del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, serd denegado el registro
de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
pucdan servir, en el comercio, para designar caracteristicas de los productos o
servicios para los que se solicita dicho registro.
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Como ha declarado anteriormente el Tribunal de Justicia (sentencias, antes
citadas, Windsurfing Chiemsee, apartado 25; Linde y otros, apartado 73, y
Libertel, apartado 52), el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue
un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser
libremente utilizados por todos. Esta disposicién impide, por consiguiente, que
dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro
como marca.

En efecto, ese interés general implica que todos los signos o indicaciones que
puedan servir para designar caracteristicas de los productos o servicios para los
que se solicite el registro deben quedar a libre disposicién de todas las empresas
para que puedan utilizarlos al describir las mismas caracteristicas de sus propios
productos. Por lo tanto, las marcas compuestas exclusivamente por tales signos o
indicaciones no pueden registrarse, salvo por aplicacién del articulo 3, apartado 3,
de la Directiva.

En estas circunstancias, en virtud del articulo 3 apartado 1, letra ¢), de la
Directiva, la autoridad competente debe apreciar si una marca cuyo registro se
solicita constituye actualmente, para los sectores interesados, una descripcién de
las caracteristicas de los productos o servicios considerados, o si cabe
razonablemente pensar que, en el futuro, pueda ser asi (véase, en este sentido,
la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 31). Si, tras este
examen, la autoridad competente llega a la conclusién de que éste es el caso, con
arreglo a dicha disposicién debe denegar el registro de la marca.

Es irrelevante que existan otros signos o indicaciones mis usuales que los que
componen dicha marca para designar las mismas caracteristicas de los productos
o servicios mencionados en la solicitud de registro. En efecto, si bien el articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva dispone que, para incurrir en la causa de
denegacion del registro contemplada en él, la marca debe componerse
«exclusivamente» de signos o indicaciones que puedan servir para designar

.caracteristicas de los productos o servicios en cuestién, no exige, en cambio, que

tales signos o indicaciones sean el tinico modo de designar dichas caracteristicas.
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De igual forma, tampoco es determinante que el ndmero de competidores que
puedan estar interesados en utilizar los signos o indicaciones de los que se
compone la marca sea o no elevado. En efecto, cualquier operador que ofrezca
actualmente, o que pueda ofrecer en el futuro, productos o servicios que compitan
con aquellos para los que se solicita el registro, debe poder utilizar libremente los
signos o indicaciones que pueden servir para describir caracteristicas de sus
productos o servicios.

Por lo que se refiere a la segunda parte de la cuarta cuestién, cuando, como ocurre
en el procedimiento principal, la legislacién nacional aplicable dispone que el
derecho exclusivo que confiere el registro, por una autoridad competente en una
zona en la que coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca
denominativa redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a
las traducciones a cualquiera de las demds lenguas, dicha disposicién equivale en
rcalidad a registrar varias marcas diferentes.

Por consiguiente, dicha autoridad debe comprobar, con respecto a cada una de
esas traducciones, que la marca no se compone exclusivamente de signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar caracteristicas de los
productos o servicios para los que se solicita el registro.

Ast pues, procede responder a la cuarta cuestion que el articulo 3, apartado 1,
letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar caracteristicas de los productos o servicios para los que se solicita el
registro, aun cuando existan signos o indicaciones mds usuales para designar las
mismas caracteristicas y cualquiera que sea el nimero de competidores que
puedan estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones de los que se
compone la marca.
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Cuando la legislacion nacional aplicable disponga que el derecho exclusivo que
confiere el registro, por una autoridad competente en una zona en la que coexisten
varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca denominativa redactada en
una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera
de las demds lenguas, dicha autoridad debera comprobar, con respecto a cada una
de esas traducciones, que la marca no esté compuesta exclusivamente por signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar caracteristicas de
esos productos o servicios.

Sobre la sexta cuestion

Mediante la primera parte de su sexta cuestién, que procede examinar en cuarto
lugar, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el articulo 3,
apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca que
es descriptiva de las caracteristicas de determinados productos o servicios, pero no
de las caracteristicas de otros productos o servicios, en el sentido de la letra c) de
dicha disposicidn, tiene necesariamente un caricter distintivo respecto a estos
tltimos, en el sentido de la letra b) de esa misma disposicién. En caso de respuesta
negativa, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante la segunda parte
de su cuesti6n, si para determinar si una marca como ésta carece o no de caricter
distintivo respecto a determinados productos o servicios para los que no resulta
descriptiva debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el piblico no perciba esa
marca como distintiva para esos productos o servicios debido a que es descriptiva
de las caracteristicas de otros productos o servicios.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

KPN afirma, por una parte, que si por «signo descriptivo» el érgano jurisdiccional
remitente se refiere a una palabra del lenguaje corriente, en tal caso, cuando se
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solicita el registro de dicha palabra como marca para productos o servicios de los
que no es descriptiva, se cumplen los requisitos de los articulos 1 y 3 de la
Directiva en cuanto a su caracter distintivo. Por otra parte, segiin KPN, el cardcter
distintivo de una marca debe apreciarse en relacion con los productos o servicios
para los que se solicita su registro y no en relacién con productos o servicios que
podrian tener una relacién con los productos o servicios para los que se solicita el
registro de la marca.

Segiin el Merkenbureau, una marca como Postkantoor puede servir para indicar,
en especial, el destino de los productos o servicios, por ejemplo, muebles
destinados a utilizarse en una oficina de correos. En tales circunstancias, el hecho
de que la marca pueda ser percibida por el piblico interesado como una
indicacién relativa a una caracteristica de los productos o servicios en cuestion, en
particular su destino, implica la inadecuacién de dicha marca para ser una marca
en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

Sin embargo, aun cuando el piblico no percibiese la marca Postkantoor en
relacién con productos o servicios determinados como una indicacién en el
sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, aquélla seguiria siendo
inadecuada como marca debido a esta disposicién. Segtin el Merkenbureau, en
efecto, dicha disposicién no se preocupa tanto de la forma en que la marca es
percibida actualmente por el publico interesado como de si puede servir en el
trafico mercantil para designar caracteristicas o circunstancias que en ella se
evocan. Ademds, es preciso tomar en consideracion la percepcién razonablemente
previsible que tendrdn de la marca los sectores interesados del piblico en el
futuro.

a

La Comision alega, por una parte, que el carcter distintivo de una marca depende
a la vez de los productos o servicios para los que se solicita proteccién y de la
percepcién del consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. Considera, por otra parte, que
las causas de denegacién del registro contempladas respectivamente en las
letras b) y c), del articulo 3, apartado 1, de la Directiva deben apreciarse
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separadamente, a pesar de que pueden superponerse en la prictica. En tales
circunstancias, no basta con que una marca no sea descriptiva respecto a dichos
productos o servicios para concluir que posee caricter distintivo en relacion
con ellos.

Respuesta del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la primera parte de la cuestin, por un lado, se desprende del
articulo 3, apartado 1, de la Directiva que cada una de las causas de denegacién
del registro mencionadas en dicha disposicion es independiente de las demds y
debe ser examinada separadamente (véase, en particular, la sentencia Linde y
otros, antes citada, apartado 67). Asi ocurre, en particular, con las causas de
denegac1on del registro enunciadas en las letras b), ) y d), respectivamente, de esa
misma disposicién, aunque exista una superposicion evidente de sus respectivos
ambitos de aplicacidn (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2001,
Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. 16959, apartados 35 y 36).

Ademds, segun la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede interpretar las
distintas causas de denegacion del registro enumeradas en el articulo 3 de la
Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véanse, en
particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec.
p- I-5475, apartado 77; Linde y otros, antes citada, apartado 71, y Libertel, antes
citada, apartado 51).

&

De ello se sigue que el hecho de que una marca no incurra en alguna de dichas
causas no significa que no pueda incurrir en otra (véase, en este sentido, la
sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 68).
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Por lo tanto, la autoridad competente no puede llegar a la conclusion, en
particular, de que una marca no carece de caricter distintivo con respecto a
determinados productos por la sola razén de que no los describe.

Por otra parte, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, el
caracter distintivo de una marca, en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra b),

‘de la Directiva, debe apreciarse en relacién con los productos o servicios

mencionados en la solicitud de registro.

Ademds, a tenor del articulo 13 de la Directiva, «cuando la causa de la denegacién
del registro [...] sélo exista para parte de los productos o servicios para los que la
marca haya sido solicitada [...] la denegacidn del registro [...] s6lo se extendera a
los productos o servicios de que se trate».

Se desprende de cllo que, cuando se solicita el registro de una marca para diversos
productos o servicios, la autoridad competente debe comprobar que la marca no
incurre en ninguna de las causas de denegacién del registro enumeradas en el
articulo 3, apartado 1, de la Directiva con respecto a cada uno de dichos
productos o servicios y puede llegar a conclusiones diferentes segin los productos
o servicios considerados.

Por consiguiente, la autoridad competente no puede llegar a la conclusién de que
una marca no carece de cardcter distintivo en relacién con determinados
productos o servicios por la (inica razén de que dicha marca sea descriptiva de las
caracteristicas de otros productos o servicios, aun cuando su registro se haya
solicitado para la totalidad de dichos productos o servicios.
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En cuanto a la segunda parte de la cuestion, el caricter distintivo de una marca
debe apreciarse, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia,
por una parte, en relacién con los productos o servicios para los que se ha
solicitado el registro de la marca y, por otra, en relacién con la percepcion del
ptblico interesado, que es el consumidor medio de dichos productos y servicios,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

De ello se desprende que si, tras examinar una solicitud de registro de una marca,’
la autoridad competente comprueba, a la vista del conjunto de los hechos y
circunstancias relevantes, que el consumidor medio de determinados productos o
servicios, normalmente informado y razonablemente atento, percibe que una
marca carece de cardcter distintivo con respecto a dichos productos o servicios,
debe denegar el registro de dicha marca en relacién con ellos, en aplicaciéon del
articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

En cambio, es irrelevante que el consumidor medio de otros productos o servicios,
normalmente informado y razonablemente atento, perciba que esa misma marca
es descriptiva de las caracteristicas de dichos productos o servicios, en el sentido
del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

En efecto, no resulta del articulo 3 de la Directiva ni de ninguna otra de sus
disposiciones que el cardcter descriptivo de una marca con respecto a
determinados productos o servicios sea una causa de denegacion del registro de
dicha marca para otros productos o servicios. Pues bien, como se precisa en el
séptimo considerando de la Directiva, las causas de denegacion relativas a la
propia marca se enumeran de manera taxativa.

En consecuencia, procede responder a la sexta cuestion que el articulo 3,
apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no puede
considerarse que una marca que es descriptiva de las caracteristicas de
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determinados productos o servicios, pero no de las caracteristicas de otros
productos o servicios, en el sentido de la letra c), de dicha disposicién, tenga
necesariamente un caricter distintivo respecto a estos ltimos, en el sentido de la
letra b) de dicha disposicién.

Es irrelevante que una marca sea descriptiva de las caracteristicas de determinados
productos o servicios, en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la
Directiva, para la apreciacion del caricter distintivo de esa misma marca con
respecto a otros productos o servicios, en el sentido de la letra b) del mismo
apartado.

Sobre la quinta cuestién

Con caricter preliminar, es preciso recordar, en primer lugar, que el articulo 2 de
la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir una
marca (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec.
p. 1-11737, apartado 43), independientemente de los productos o servicios para
los que pueda solicitarse la proteccién (véanse, en este sentido, las sentencias
Sicckmann, antes citada, apartados 43 a 55; Libertel, antes citada, apartados 22 a
42,y de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark, C-283/01, Rec. p. 1-14313,
apartados 34 a 41). En particular, dispone que pueden constituir marcas «las
palabras» y «las letras», siempre que tales signos sean apropiados para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

A la luz de dicha disposicién, no hay razén alguna para considerar que una
palabra como «Postkantoor» no es, con respecto a determinados productos o
servicios, apta para desempefiar la funcién esencial de la marca, que consiste en
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o
del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusién posible
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dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en
particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec.
p. 1-5507, apartado 28; Merz & Krell, antes citada, apartado 22, y Libertel, antes
citada, apartado 62). Por tanto, la interpretacion del articulo 2 de la Directiva no
resulta de utilidad para la solucién del presente litigio.

No obstante, del tenor literal de la quinta cuestién se deduce que el 6rgano
jurisdiccional remitente pretende en realidad saber si una marca cuyo registro se
solicita para determinados productos o servicios incurre o no en una causa de
denegacion del registro. Asi pues, la cuestion debe entenderse en el sentido de que
el 6rgano jurisdiccional remitente solicita la interpretacion del articulo 3,
apartado 1, de la Directiva.

En segundo lugar, como se desprende del apartado 15 de la presente sentencia, en
el litigio principal, el Merkenbureau se bas6é en el cardcter «exclusivamente
descriptivo [del signo Postkantoor] para los productos y servicios [de que se trata]
relacionados con una oficina de correos» para deducir que la marca Postkantoor
no tenfa caricter distintivo.

&

Asi pues, la eventual falta de caricter distintivo de la marca Postkantoor, que
examina el 6rgano jurisdiccional remitente, procede de la afirmacion de que dicha
marca es descriptiva de caracteristicas de los productos y servicios de que se trata
por estar compuesta exclusivamente de elementos que a su vez son descriptivos de
las citadas caracteristicas.

A este respecto, y como se ha subrayado en el apartado 67 de la presente
sentencia, si bien cada una de las causas de denegaci6n del registro enunciadas en
el articulo 3, apartado 1, de la Directiva es independiente de las demds y debe ser
examinada separadamente, existe una superposicién evidente de los respectivos
dmbitos de aplicacién de las causas enumeradas en las letras b), ) y d) de dicha
disposicion.
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En particular, una marca denominativa que es descriptiva de las caracteristicas de
ciertos productos o servicios, en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la
Directiva, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de caricter distintivo
con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b), de
dicha disposicién. Sin embargo, una marca puede carecer de caricter distintivo
con respecto a determinados productos o servicios por razones distintas de su
eventual caricter descriptivo.

Por lo tanto, con el fin de dar una respuesta 1itil al 6rgano jurisdiccional remitente,
debe entenderse que, mediante su quinta cuestion, que procede examinar en
quinto lugar, dicho érgano pregunta, en esencia, si el articulo 3, apartado 1,
letra c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite considerar
que una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individual-
mente descriptivos de caracteristicas de los productos o servicios para los que se
solicita el registro no es a su vez descriptiva de las caracteristicas de dichos
productos o servicios y, en su caso, con qué requisitos. Desde este punto de vista,
el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que la palabra tenga o
no sinénimos, o que las caracteristicas de los productos o servicios que puede
describir sean esenciales o accesorias en el aspecto comercial, tiene alguna
importancia.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

KPN alega que, cuando los elementos que componen una marca carecen por
completo de caricter distintivo con respecto a los productos o servicios para los
que se solicita el registro, la marca carecerd igualmente de dicho caricter en la
mayor parte de los casos. En cambio, si los elementos que componen una marca
no carecen por completo de cardcter distintivo, sino que s6lo evocan los productos
o servicios de que se trata, de tal forma que podrian emplearse en teoria en el
comercio para evocar algunas de sus cualidades, la marca puede tener un cardcter
distintivo con respecto a dichos productos o servicios.
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Segiin el Merkenbureau, cualquier marca, compuesta o no, debe responder a los
criterios impuestos en los articulos 2 y 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva.
Una combinacién nueva de palabras carentes cada una de ellas de caricter
distintivo no es, por esa sola razén, distintiva,

El Merkenbureau afirma que, en la mayor parte de los casos, la cuestion consistird
en determinar si una combinacién de palabras meramente descriptivas, cada una
de ellas, de las caracteristicas de los productos de que se trate consigue, sin
embargo, adquirir suficiente caracter distintivo, de tal forma que la marca
constituida por dicha combinacién de palabras no sea a su vez descriptiva en el
sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. En este sentido, si la
combinacién no es mas que la mera suma de dos elementos no distintivos, por ser
descriptivos, esta combinaci6n, aunque sea nueva en sentido estricto, no se
considerard distintiva en la mayor parte de los casos.

Por dltimo, el hecho de que existan sinénimos de una marca hipotéticamente
descriptiva no es, segtin el Merkenbureau, un criterio determinante de la validez
de una marca.

Segin la Comisi6n, por regla general, una marca que se componga de elementos
carentes por completo, cada uno de ellos, de caracter distintivo en relacién con los
productos o servicios contemplados en la solicitud de registro, carecerd a su vez
por completo, salvo que se consagre por el uso, de caracter distintivo, a menos que
circunstancias afiadidas, como una modificacion grifica o semdntica de la
combinacién de dichos elementos, confieran a la marca una caracteristica
adicional que pueda hacerla idénea, en su conjunto, para distinguir los productos
o servicios de una empresa de los de las demds empresas. La Comision afirma que
esta apreciacion debe basarse siempre, sin embargo, en las circunstancias
concretas de cada caso.
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Respuesta del Tribunal de Justicia

A tenor de lo dispuesto en el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se
denegari el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrifica o la época de
obtencién del producto o de la prestacién del servicio u otras caracteristicas
de éstos.

Como se ha puesto de relieve en el apartado 68 de la presente sentencia, procede
interpretar las distintas causas de denegacién del registro enumeradas en el
articulo 3 de la Directiva a la luz del interés gencral que subyace en cada una
de ellas.

Se desprende de los apartados 54 y 55 de la presente sentencia que el articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que
exige que los signos o indicaciones descriptivos de las caracteristicas de los
productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente
utilizados por todos. Esta disposicién impide, por consiguiente, que tales signos o
indicaciones queden reservados a una sola empresa debido a su registro como
marca.

Para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinacién
de elementos, como la que es objeto del litigio principal, se considere descriptiva,
en cl sentido del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, no basta con que
se compruebe un posible cardcter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe
establecerse que la propia palabra tiene dicho carécter.

Ademds, no es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca, a
los que se refiere el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se utilicen
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efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o
servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o caracteristicas. de
tales productos o servicios. Como indica el propio tenor de dicha disposicion,
basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines.
Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a
dicha disposicion, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una
caracteristica de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, a
proposito de las disposiciones idénticas del articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 23 de octubre de 2003,
OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. 1-12447, apartado 32].

Por regla general, la mera combinacién de elementos individualmente descriptivos
de caracteristicas de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es
a su vez descriptiva de dichas caracteristicas en el sentido del articulo 3,
apartado 1, letra ¢), de la Directiva. En efecto, el mero hecho de unir tales
elementos sin introducir ninguna modificacién inusual, en particular de tipo
sintdctico o semdntico, s6lo puede dar como resultado una marca compuesta
exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para
designar caracteristicas de dichos productos o servicios.

No obstante, dicha combinacién puede no ser descriptiva, en el sentido del
articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, siempre que cree una impresion
suficientemente distante de la producida por la mera unién de dichos elementos. Si
se trata de una marca denominativa, que estd destinada a ser oida y leida, dicho
requisito deberd cumplirse respecto a la impresién simultinea auditiva y visual
producida por la marca.

Asi pues, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos
individualmente descriptivos de caracteristicas de los productos o servicios para
los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas caracteristicas, en el
sentido del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva, salvo si existe una
diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la
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componen, lo cual implica o bien que, debido al caricter inusual de la
combinacién en relacién con dichos productos o servicios, la palabra cree una
impresién suficientemente distante de la producida por la mera unién de las
indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que
prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado
a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio,
de forma que en lo sucesivo goce de autonomia con respecto a los elementos que
la componen. En este Gltimo caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido
un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma
disposici6n.

Ademds, por la razén expuesta en el apartado 57 de la presente sentencia, para
apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegacién del registro
enunciada en el articulo 3, apartado 1, letra c¢), de la Directiva, es irrelevante que
existan o no sindnimos que permitan designar las mismas caracteristicas de los
productos o servicios mencionados en la solicitud de registro.

Carece igualmente de pertinencia que las caracteristicas de los productos o
servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de
vista comercial. En efecto, la redaccién del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la
Directiva no hace distincién alguna en funcién de las caracteristicas que los signos
o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del
interés general que subyace en dicha disposicién, toda empresa debe poder utilizar
libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier caracteristica de sus
propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial.

Por tltimo, ya se ha respondido en los apartados 59 y 60 de la presente sentencia
a la cuestion de la incidencia de una disposicion nacional como el articulo 13,
letra C, pdrrafo primero, de la LBM, sobre la interpretaciéon del articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva.

Por lo tanto, procede responder a la quinta cuestién que el articulo 3, apartado 1,
letra ¢), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca
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constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos
de caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro,
es a su vez descriptiva de las caracteristicas de esos productos o servicios, en el
sentido de dicha disposicién, salvo si existe una diferencia perceptible entre la
palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien
que, debido al caridcter inusual de la combinacién en relacién con dichos
productos o servicios, la palabra cree una impresion suficientemente distante de la
producida por la mera unién de las indicaciones suministradas por los elementos
que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o
bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya
cobrado en él un significado propio, de forma que en lo sucesivo goce de
autonomia con respecto a los elementos que la componen. En este tltimo caso,
procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su
vez descriptiva en el sentido de la misma disposicion.

Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegacion del
registro enunciada en el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es
irrelevante que existan o no sinénimos que permitan designar las mismas
caracteristicas de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro,
o0 que las caracteristicas de los productos o servicios que puedan describirse sean
esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.

Sobre la octava cuestién

Mediante su octava cuestién, que procede examinar en sexto lugar, el érgano
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva o el Convenio de Paris
se oponen a que una autoridad competente para el registro de las marcas registre
una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condicién de que
no presenten una caracteristica determinada.
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El érgano jurisdiccional remitente precisa, al respecto, que la pregunta tiene por
objeto averiguaf si la marca Postkantoor podria registrarse, por ejemplo, para los
servicios de campafias por envios directos y emisién de sellos de franqueo «en
cuanto no guarden relacién con una oficina de correos».

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

KPN afirma que la Directiva no regula esta cuestién, de forma que no estd
incluida en el &mbito de competencia del Tribunal de Justicia. Subsidiariamente,
alega que dichas limitaciones son admisibles y que es posible admitir o incluso
exigir que se establezcan exclusiones en el registro.

El Merkenbureau alega que, segiin la Directiva, si bien las cuestiones de
procedimiento son competencia de los Estados miembros, la adquisicién y la
conservacién del derecho sobre la marca estdn en principio supeditadas a los
mismos requisitos en todos esos Estados. Entre dichos requisitos se encuentra,
segin el Merkenbureau, la obligacién de que la redaccién del registro se ajuste a
las normas admitidas a escala internacional, en particular, a la clasificacién
establecida en el Arreglo de Niza.

Pues bien, segin el Merkenbureau, las disposiciones del Arreglo de Niza no
permiten registrar la inexistencia de una caracteristica determinada que no sca
objetivamente definible como subcategoria de una lista de productos o servicios.

La Comisién alega, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia no es competente
para pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposicién nacional con el
Convenio de Paris. En segundo lugar, basindose en el Reglamento n°® 40/94, la
Comisién afirma que el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone
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a que se deniegue el registro de marcas que son descriptivas de determinados
productos o servicios para una parte de los productos o servicios enumerados en
la solicitud de registro, prictica que también sigue la Oficina de Armonizaci6n del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

Respuesta del Tribunal de Justicia

Procede recordar que el Arreglo de Niza divide los productos y servicios en clases
con el fin de facilitar el registro de las marcas. Cada clase comprende diversos
productos o diversos servicios.

Si bien una empresa puede solicitar el registro de una marca para la totalidad de
los productos o la totalidad de los servicios que engloba una clase, ninguna
disposicion de la Directiva le impide solicitar dicho registro sdlo para algunos
de ellos.

Asimismo, cuando se solicita el registro de una marca para una clase entera del
Arreglo de Niza, la autoridad competente puede, en virtud del articulo 13 de la
Directiva, registrar la marca sblo para algunos de los productos o servicios
pertenecientes a dicha clase si, por ejemplo, la marca carece de caracter distintivo
con respecto a los demds productos o servicios mencionados en la solicitud.

En cambio, no cabe admitir que, cuando se solicite el registro para unos productos
o servicios determinados, la autoridad competente pueda registrar la marca sé6lo
en tanto que dichos productos o servicios no presenten una caracteristica
determinada.
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Una prictica de este tipo podria causar una inseguridad juridica en cuanto a la
extensién del ambito de proteccién de la marca. Los terceros —en particular, los
competidores— no estarian, por regla general, informados de que, con respecto a
determinados productos o servicios, la proteccién que confiere la marca no se
extiende a aquellos de dichos productos o servicios que presentan una
caracteristica determinada, y podrian asi verse inducidos a renunciar al uso de
los signos o indicaciones que componen la marca y que son descriptivos de dicha
caracteristica para describir sus propios productos.

Como quiera que la Directiva se opone a dicha prictica, no resulta necesario
examinar la peticién de interpretacion del Convenio de Paris.

En estas circunstancias, procede responder a la octava cuestién que la Directiva se
opone a que una autoridad competente para el registro de las marcas registre una
marca para determinados productos o servicios sujeta a la condicién de que no
presenten una caracteristica determinada.

Sobre la séptima cuestion

Mediante su séptima cuestién, que procede examinar en tltimo lugar, el érgano
jurisdiccional remitente pregunta si el articulo 3 de la Directiva se opone a la
practica de una autoridad competente en materia de registro de marcas
consistente en denegar tnicamente el registro de marcas manificstamente
inadmisibles.
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Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

Segin KPN, al disponer en su articulo 3, apartado 1, que podrd denegarse el
registro de una marca, o bien declararse su nulidad después de haber sido
registrada, la Directiva permite expresamente a los Estados miembros registrar
marcas que pueden luego declararse nulas. De ello se deduce, segtin KPN, que los
Estados miembros gozan de libertad para establecer que, en el momento del
registro, solo se rechacen las marcas «manifiestamente inadmisibles». También
tienen libertad para determinar qué marcas deben ser consideradas «manifiesta-
mente inadmisibles» y cudles no. La aplicacion de este criterio puede consistir en
registrar una marca, aunque exista una duda razonable acerca de si posee
suficiente caracter distintivo. En cambio, en el marco de una accién de anulacién
de una marca registrada, los criterios enunciados en los articulos 1 a 3 de de la
Directiva deben aplicarse de forma estricta.

El Merkenbureau y la Comisién consideran, por el contrario, que desde la entrada
en vigor de la Directiva, los Estados del Benelux no pueden ya atenerse a los
comentarios comunes de sus gobiernos sobre la LBM ni a la jurisprudencia
anterior del Tribunal de Justicia del Benelux, que ha quedado desprovista de
efectos juridicos como consecuencia de la Directiva, sino que deben basarse en el
tenor, el objeto y el alcance del articulo 3 de ésta. Pues bien, la Directiva no
establece ninguna distincién entre solicitudes de registro «inadmisibles» y
solicitudes «manifiestamente inadmisibles».

Respuesta del Tribunal de Justicia

A tenor del punto I, apartado 6, Gltimo parrafo, de la exposicién de motivos del
Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica la LBM, «la politica
de examen del Merkenbureau [...] debera ser una politica prudente y reservada,
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que tenga en cuenta todos los intereses de la vida econémica y que se proponga
como tnico objeto regularizar o rechazar las solicitudes manifiestamente
inadmisibles» y «el examen permanecerd en los limites marcados por la
jurisprudencia establecida en el Benelux, especialmente la del Tribunal de Justicia
del Benelux».

"

A este respecto, procede recordar que, si bien el tercer considerando de la
Directiva dispone que no parece necesario actualmente proceder a una
aproximacién total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, su séptimo considerando precisa que la adquisicién y la conservacion del
derecho sobre la marca registrada estdn en principio sujetas, en todos los Estados
miembros, a los mismos requisitos y que, a tal efecto, las causas de denegacién del
registro relativas a la propia marca se enumeran de forma taxativa en la Directiva.

Ademds, el sistema de la Directiva se basa en un control previo al registro, aunque
la Directiva establezca también un control a posteriori. El examen de las causas de
denegacién enumeradas concretamente en el articulo 3 de la Directiva, que se
efectiia en el momento de la solicitud de registro, ha de ser estricto y completo
para evitar que se registren marcas de manera indebida (véase, en este sentido, la
sentencia Libertel, antes citada, apartado 59).

Por lo tanto, la autoridad competente de un Estado miembro debe denegar el
registro de toda marca que incurra en alguna de las causas de denegacién del
registro establecidas en la Directiva, en particular en su articulo 3.

Pues bien, el articulo 3 de la Directiva no establece ninguna distincién entre las
marcas que no pueden registrarse y las que «manifiestamente» no pueden
registrarse. Por consiguiente, la autoridad competente no puede registrar marcas
que incurran en alguna de las causas de denegacién del registro enumeradas en
dicho articulo con el pretexto de que tales marcas no son «manifiestamente
inadmisibles».
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Procede, por lo tanto, responder a la séptima cuestién que el articulo 3 de la
Directiva se opone a la prictica de una autoridad competente en materia de
registro de marcas consistente en denegar Gnicamente el registro de marcas
«manifiestamente inadmisibles».

Costas

Los gastos efectuados por la Comisién de las Comunidades Europeas, que ha
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el
cardcter de un incidente promovido ante el 6rgano jurisdiccional remitente,
corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

b

pronunciindose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof te ’s-
Gravenhage mediante resolucién de 3 de junio de 1999, declara:

1) El articulo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
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Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de
que la autoridad competente para el registro de las marcas debe tomar en
consideracién, ademas de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los
hechos y circunstancias relevantes.

Dicha autoridad debe tomar en consideracién todos los hechos y
circunstancias relevantes antes de pronunciarse con caracter definitivo sobre
una solicitud de registro de una marca. En ¢l caso de un 6rgano jurisdiccional
que conozca de un recurso contra una decisién por la que se resuclve una
solicitud de registro de una marca, dicho érgano jurisdiccional debe asimismo
tomar en consideracion todos los hechos y circunstancias relevantes dentro de
los limites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la
normativa nacional aplicable.

El hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para
determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el
examen, por parte de la auntoridad competente para el registro de las marcas
en otro Estado miembro, de una solicitud de registro dc una marca similar
para productos o servicios similarcs a aquellos para los que se haya registrado
la primera marca.

El articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 se opone al registro
de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que
puedan servir, en el comercio, para designar caracteristicas de los productos o
servicios para los que se solicita el registro, aun cuando existan signos o
indicaciones mas usuales para designar las mismas caracteristicas y cualquiera
que sea el nimero de competidores que pueden estar interesados en utilizar
los signos o las indicaciones de los que se compone la marca.

Cuando la legislacién nacional aplicable disponga que el derecho exclusivo
que conficre ¢l registro, por una autoridad competente en una zona en la que
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coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca denomina-
tiva redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las
traducciones a cualquiera de las demas lenguas, dicha autoridad debera
comprobar, con respecto a cada una de esas traducciones, que no esté
compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para designar caracteristicas de esos productos o servicios.

El articulo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, debe interpretarse en el
sentido de que no puede considerarse que una marca que es descriptiva de las
caracteristicas de determinados productos o servicios, pero no de las
caracteristicas de otros productos o servicios, en el sentido de la letra c) de
dicha disposicion tenga necesariamente un caracter distintivo respecto a estos
ultimos, en el sentido de la letra b) de dicha disposicidn.

Es irrelevante que una marca sea descriptiva de las caracteristicas de
determinados productos o servicios, en el sentido del articulo 3, apartado 1,
letra c), de la Directiva 89/104, para la apreciacion del caracter distintivo de
esa misma marca con respecto a otros productos o servicios, en el sentido de
la letra b) del mismo apartado.

El articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en
el sentido de que una marca constituida por una palabra compuesta de
elementos individualmente descriptivos de caracteristicas de los productos o
servicios para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las
caracteristicas de esos productos o servicios, en el sentido de dicha
disposicion, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la
mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que,
debido al caracter inusual de la combinacién en relacion con dichos
productos o servicios, la palabra cree una impresién suficientemente distante
de la producida por la mera unién de las indicaciones suministradas por los
elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos
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elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje
corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que en lo
sucesivo goce de autonomia con respecto a los elementos que la componen.
En este dltimo caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un
significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma
disposicion.

Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de dencgacién del
registro enunciada en ¢l articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104
es irrelevante que existan o no sinénimos que permitan designar las mismas
caracteristicas de los productos o servicios mencionados en la solicitud de
registro o que las caracteristicas de los productos o servicios que puedan
describirse scan esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.

La Directiva 89/104 se oponc a que una autoridad competente para el
registro de las marcas registre una marca para determinados productos o
servicios sujeta a la condicion de que no presenten una caracteristica
determinada.

El articulo 3 de la Dircctiva se opone a la practica de una autoridad
competente cn materia de registro de marcas consistente en dencgar
tinicamente el registro de marcas «manifiestamente inadmisibles».

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Pronunciada en audiencia piblica en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2004.

El Sccretario El Presidente

R. Grass ' V. Skouris

I-1697



