KWS SAAT / OAMI

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PHILIPPE LEGER
presentadas el 19 de mayo de 2004*

1. El presente recurso de casacién se ha
suscitado en el marco de una solicitud de
registro como marca comunitaria de un
color por sf solo y ha sido interpuesto por
la sociedad KWS Saat AG? contra la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas de 9 de
octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tonali-
dad de naranja).® Mediante dicha sentencia,
el Tribunal de Primera Instancia desestimé
parcialmente el recurso interpuesto por
KWS contra la resolucién de la Sala Segunda
de Recurso de la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (marcas, dibujos y
modelos) (OAMI),* dictada el 19 de abril
de 2000 (asunto R 282/1999-2), relativa a la
denegacién de su solicitud de registro como
marca comunitaria del color naranja por si
solo para productos y servicios relacionados
principalmente con semillas agricolas.®

2. Por tanto, el presente asunto va a llevar al
Tribunal de Justicia a examinar de nuevo la
cuestién del registro como marca de un color
por sf solo, sobre la que ya se ha pronun-
ciado, con posterioridad a la sentencia
impugnada, en el marco de la Directiva

1 — Lengua original: francés,
2 — En lo sucesivo, «K\WS».

3 — Asunto T-173/00, Rec. 11-3843 (en lo sucesivo, «sentencia
impugnadan),

4 — En lo sucesivo, «Oficina».
5 — En lo sucesivo, «resolucién impugnadan.

89/104/CEE del Consejo, ° en la sentencia de
6 de mayo de 2003, Libertel,” y que debe
examinar asimismo en el asunto Heidelber-
ger Bauchemie, ®

I. Marco juridico

3. Las normas materiales y de procedi-
miento relativas al registro de una marca
comunitaria pertinentes en el presente
asunto figuran en Reglamento (CE)
n° 40/94. del Consejo.’

4. El articulo 4 del Reglamento define los
sighos que pueden constituir una marca
comunitaria. Con arreglo a dicho articulo,
se trata de «todos los signos que puedan ser
objeto de una representacién grafica, en parti-

6 — Directiva de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1; en lo sucesivo,
«Directivan),

7 — Asunto C-10401, Rec. 1-3793.

8 — Asunto C-49/02, pendiente ante el I'ribunat de Justicia.

9 — Reglamento de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L. 11, p. 1), en su versién modificada,
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cular las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, la
forma del producto o de su presentacién, con
la condicién de que tales signos sean
apropiados para distinguir los productos o
los servicios de una empresa de los de otras
empresas».

5. El articulo 7, apartados 1 y 3, del
Reglamento se refiere a los motivos de
denegacién absolutos y dispone:

«1. Se denegard el registro de:

b) las marcas que carezcan de cardcter
distintivo;

3. Las letras b), ¢} y d) del apartado 1 no se
aplicarén si la marca hubiera adquirido, para
los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un cardcter distintivo
como consecuencia del uso que se ha hecho
de la misma.»
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6. Los articulos 73 y 74 del Reglamento
forman parte del Titulo IX, relativo a las
disposiciones de procedimiento. El
articulo 73, relativo a la motivacién de las
resoluciones, dispone que «las resoluciones
de la Oficina se motivardn» y que «solamente
podran fundarse en motivos respecto de los
cuales las partes hayan podido pronun-
ciarse».

7. El articulo 74 del Reglamento establece,
en su apartado 1, que «en el curso del
procedimiento, la Oficina procederd al exa-
men de oficio de los hechos; sin embargo, en
un procedimiento sobre motivos de denega-
cién relativos de registro, el examen se
limitard a los medios alegados y a las
solicitudes presentadas por las partes».

IL. Hechos y procedimiento

8. El 17 de marzo de 1998, KWS solicité a Ia
Oficina el registro como marca comunitaria
del color naranja por sf solo. Dicha solicitud
se formalizé, en el espacio del formulario de
solicitud de registro donde debe figurar la
representacién de la marca, mediante una
superficie rectangular de color naranja y, en
la parte prevista para incluir la descripcién
de ésta, mediante la mencién «Naranja
(HKS7)».
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9. El registro de que se trata se solicité para
productos y servicios pertenecientes, los
primeros, a las clases 7, 11 y 31 del Arreglo
de Niza'® y, los segundos, a la clase 42 de
dicho Arreglo. Dichos productos y servicios
se corresponden con la siguiente descripcién:

— «Instalaciones para el tratamiento de
semillas, en particular para la limpieza,
desinfeccién, mezcla, calibrado, trata-
miento con sustancias activas, investi-
gacién de calidad y cribado» (clase 7);

— «Instalaciones de tratamiento para el
secado de semillas» (clase 11);

— «Productos agricolas, horticolas, fores-
tales» (comprendidos en la clase 31), y

— «Asesoramiento técnico y empresarial
en el sector del cultivo de plantas, en
particular del ramo de las semillas»
(clase 42).

10 — Arreglo relativo a la Clasificacién Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de
1957, en su version vevisada y modificada.

10. Mediante resolucién de 25 de marzo de
1999, el examinador de la Oficina desestimé
la solicitud de KWS, basindose en que el
color naranja por si solo carece de caricter
distintivo respecto de los productos y
servicios de que se trata, en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra b), del Regla-
mento.

11. La Sala Segunda de Recurso de la
Oficina, mediante la resolucién impugnada
de 19 de abril de 2000, desestimé el recurso
interpuesto por KWS y confirmé que la
solicitud de registro contraviene el motivo de
denegacién absoluto previsto en el articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento.

12. El 28 de junio de 2000, KWS interpuso
un recurso de anulacién contra dicha reso-
lucién mediante escrito presentado en la
Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia.

1L, La sentencia impugnada

13. En apoyo de su recurso, WS invocé dos
motivos basados, el primero, en una vulne-
racién del artfculo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento vy, el segundo, en un incumpli-
miento de los articulos 73 y 74 de éste.
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A. Sobre el primer motivo, basado en la
vulneracién del articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento

14, KWS alegd que los productores de
semillas colorean sus productos para dife-
renciarlos de los de sus competidores, que
los colores generalmente empleados. son
tonalidades de azul, amarillo o rojo, y no de
naranja, y que el fono naranja cuyo registro
solicita serd, en consecuencia, inmediata-
mente percibido como una indicacién de
origen. Por tanto, a diferencia de lo esta-
blecido por la Sala de Recurso, no es
necesario que dicho color permanezca dis-
ponible para los competidores, ya que es
inhabitual en el sector de que se trata. En
cuanto a las instalaciones para el tratamiento
de semillas, KWS alegé que el color
empleado habitualmente es el rojo y no el
naranja, y que dichas instalaciones son
distintas de las méquinas agricolas en
general. '

15. En su apreciacién, el Tribunal de Pri-
mera Instancia sefiald, en primer lugar, que
«los colores o las combinaciones de colores
podrdn constituir una marca comunitaria en
la medida en que sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los de otras empresas». 12

11 — Sentencia impugnada, apartados 16 a 19.
12 — Ibidemn, apartado 25.
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16. No obstante, el Tribunal de Primera
Instancia sostuvo que la aptitud general de
un signo para constituir una marca no
implica que los signos pertenecientes a esa
categorfa tengan necesariamente cardcter
distintivo con arreglo al articulo 7, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento, y que dicho
caricter sélo puede ser apreciado, por un
lado, en relacién con los productos o
servicios para los que se solicita el registro
y, por otro lado, en relacién con la forma en
que el piblico interesado percibe dicho
signo. '

17. A continuacién, el Tribunal de Primera
Instancia sefialé que, si bien el articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento no
distingue entre signos de naturaleza dife-
rente, la «percepcién del piblico interesado
no es necesariamente la misma en el caso de
un signo constituido tnicamente por un
color o una combinacién de colores que en el
caso de una marca denominativa o figurativa
consistente en un signo independiente del
aspecto de los productos que designa. En
efecto, mientras que el publico estd acos-
tumbrado a percibir inmediatamente las
marcas denominativas o figurativas como
signos identificadores del origen comercial
del producto, no ocurre necesariamente lo
mismo cuando el signo se confunde con el
aspecto exterior del propio producto o
cuando estd constituido inicamente por un
color o varios colores empleados para
anunciar los servicios». !

13 — Ibident, apartados 26 y 27.
14 — Ibidem, apartado 29.



KWS SAAT / OAMI

18. El Tribunal de Primera Instancia sefial$
que, en el presente asunto, el piublico
interesado es un piblico especifico, que
dispone de un nivel de conocimientos y de
atencién més elevados que el publico en
general, sin ser, no obstante, especialista en
cada uno de los productos de que se trata. '°

19. Por lo que respecta a los productos
agricolas, horticolas y forestales comprendi-
dos en la clase 31 y especialmente por lo que
respecta a las semillas —producto invocado
en particular por la demandante~, el Tribu-
nal de Primera Instancia afirmé que el
publico pertinente puede percibir su colora-
cién, por ser diferente de su color natural,
como una indicacién del origen, ya que su
tamafo no permite colocar una marca
denominativa o figurativa, y que dado que
las semillas estdn destinadas a ser plantadas
en tierra no se induce a pensar que el color
cumple una funcién decorativa, !

20. A continuacién, el Tribunal de Primera
Instancia sefald:

«33, No obstante, tal y como declaré la Sala
de Recurso en el apartado 18 de Ila
resolucidn impugnada, no es infre-
cuente en estos productos la utilizacién
de colores, incluida la tonalidad naranja
solicitada o tonalidades similares. Por
ello, el signo solicitado no va a permitir
al publico interesado distinguir de

15 — Ibidem, apartado 31.
16 — Ibidem, apartado 32,

34.

35.

36.

forma jnmediata y con certeza los
productos de la demandante de aquellos
de otras empresas coloreados de otras
tonalidades de naranja.

Por otra parte, incluso en el supuesto de
que este color no fuera habitual en
algunas categorias de semillas, como las
de maiz o remolacha a las que se refirié
la demandante en la vista, hay que
sefialar que algunas empresas emplean
también otros colores para indicar que
las semillas han sido tratadas,

A este respecto, debe recordarse que el
publico interesado dispone de un nivel
de conocimientos especificos, como se
ha destacado en ¢l apartado 31 supra,
como m{nimo suficiente para no ignorar
que los colores pueden servir, enire
otras cosas, para indicar que las semillas
han sido tratadas. Por tanto, como puso
de relieve la Sala de Recurso, el piblico
interesado no va a considerar el color
solicitado como una indicacién del
origen comercial de las semillas de que
se trata,

Esta conclusién no queda desvirtuada
por la alegacién de la demandante segtin
la cual el color solicitado, por lo que
respecta a sus productos, no tiene
ninguna funcién técnica a efectos de
preparar las semillas.
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37. En efecto, habida cuenta de la utiliza-
cién de colores en general con fines
técnicos en el sector afectado, el publico
interesado no puede descartar de
entrada la posibilidad de que el naranja
sea, o pueda ser, utilizado para indicar
que las semillas han sido tratadas. Por
tanto, si no ha sido advertido previa-
mente, el publico interesado no puede
deducir que el naranja representa la
indicacién del origen -comercial de las
semillas.

38. Por otra parte, la solicitud de marca no
se limita a las semillas de remolachas
azucareras y de maiz y, por lo tanto,
debe ser apreciada en relacién con las
semillas en general, categoria mencio-
nada como ejemplo de los productos
agricolas de que se trata en la solicitud
de marca, y no en relacién con las
semillas de una especie en particular
designada especificamente.»

21. Con respecto a las instalaciones para el
tratamiento comprendidas en las clases 7 y
11, el Tribunal de Primera Instancia consi-
deré que estos productos pertenecen a la
categorfa general de las maquinas agricolas,

que la demandante no ha alegado ningin

elemento que permita acreditar que dichas
instalaciones pertenecen a una categoria
especifica de méquinas en la que algunos
colores no se utilicen comtinmente y que el
publico interesado es, en consecuencia, el
consumidor medio del conjunto de méqui-
nas agricolas.

17 — Sentencia impugnada, apartado 39.
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22. De ello el Tribunal de Primera Instancia
dedujo lo siguiente:

«40. A la luz de estas consideraciones, la Sala
de Recurso declaré acertadamente en el
apartado 21 de la resolucién impugnada
que no es infrecuente encontrar maqui-
nas de este color o de una tonalidad
semejante. Hay que sefialar que, en la
medida en que su empleo es habitual, el
naranja no va a permitir al ptblico
interesado distinguir de forma inme-
diata y con certeza las instalaciones de
la demandante de las maquinas pintadas
con tonalidades similares de naranja
que tienen un origen comercial distinto.
Por todo ello, el publico interesado
percibird el color solicitado mds bien
como un simple elemento del acabado
de los productos de que se trata.»

23. En relacién con los servicios, el Tribunal
de Primera Instancia declard, en primer
lugar, que un color no se aplica al servicio
en sf mismo, que por naturaleza es incoloro,
y no le aporta ningtin valor sustancial, de
modo que el publico interesado podrd
distinguir el uso de un color como mero
elemento decorativo de su uso como indica-
dor 'del origen comercial del servicio. 18 En
segundo lugar, el Tribunal de Primera
Instancia consideré que, en la medida en
que no se ha acreditado que cumple otras
funciones, puede ser memorizado ficilmente
y de inmediato por el piblico interesado
como signo distintivo de los servicios
designados. Por wltimo, estimé que al
corresponderse dicho color con una tonali-

18 — Sentencia impugnada, apartado 42.
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dad especifica, quedan disponibles numero-
sos colores para servicios idénticos o simila-
res. De ello el Tribunal de Primera Instancia
dedujo que el color de que se trata es
apropiado para permitir al publico intere-
sado distinguir los servicios en cuestién de
aquellos que tienen otro origen comercial, °

24. El Tribunal de Primera Instancia con-
cluyé que el motivo basado en la infraccién
del articulo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento debe estimarse en relacién con
los servicios y desestimarse en relacién con
el conjunto de productos.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la
infraccion de los articulos 73 y 74 del
Reglamento

25, El Tribunal de Primera Instancia pre-
sent6 del modo siguiente las alegaciones de
la demandante;

«48,La demandante subraya que el
articulo 73 del Reglamento 40/94 obliga
a la Oficina a motivar sus resoluciones.
Con esta exigencia se pretende obligar a
la Administracién a preparar cuidado-
samente su resolucién mediante la
indagacién de los hechos.

19 ~ Ibidem, apartado 16,

49, La demandante alega que no recibi
comunicacién de los documentos en los
que se basé la Oficina para adoptar su
resolucién, lo cual le impide comprobar
la pertinencia de las indagaciones
emprendidas por ésta, entender el
razonamiento y la fundamentacién de
la resolucién y, eventualmente, opo-
nerse a las conclusiones a las que se
llega. Por todo ello, la demandante
considera que ha sido privada de su
derecho a ser ofda y de la posibilidad de
limitar Ia lista de productos y servicios
contenida en la solicitud.

50. Ademds, segin la demandante, toda
resolucién, conforme al articulo 74,
apartado 1, del Reglamento 40/94, debe
basarse en hechos concretos, En el caso
de autos, la existencia de resoluciones
andlogas a la resolucién impugnada no
exime de la obligacién de motivacion en
el asunto que nos ocupa.»

26. En su apreciacién, el Tribunal de Pri-
mera Instancia sefiald, en primer lugar, que
la obligacién de motivacién de las resolucio-
nes de la Oficina estd consagrada en el
articulo 73, primera frase, del Reglamento y
que dicha motivacién debe permitir conocer,
en su caso, los motivos de denegacién de la
solicitud de registro y oponerse debidamente
a la resolucién impugnada. ® El Tribunal de
Primera Instancia consideré que la resolu-
cién impugnada contenfa todos los elemen-
tos necesarios para que la demandante
pudiera entenderla e impugnar su legali-
dad. !

20 ~— Sentencia impugnada, apartados 54 y 55.
21 — Ibidem, apartado 56.
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27. En segundo lugay, el Tribunal de Primera
Instancia indicé que, conforme al articulo 73
del Reglamento, las resoluciones de la

Oficina solamente podrén fundarse en moti-:

vos respecto de los cuales las partes hayan
podido pronunciarse. Sin embargo, estimé
que los documentos que no habfan sido
comunicados a la demandante no eran
indispensables para que ésta entendiera la
resolucién impugnada y pudiera ejercer,
eventualmente, el derecho a limitar la lista
de los productos y servicios designados. El
Tribunal de Primera Instancia declar6 que la
demandante, habida cuenta de la motivacién
del recurso interpuesto ante la Sala de
Recurso, conocia, en esencia, las alegaciones
y los elementos que iban a ser examinados
por dicha Sala para anular o confirmar la
resolucién del examinador y que, por tanto,
tuvo la posibilidad de expresar su opinién al
respecto. De ello el Tribunal de Primera
Instancia dedujo que la Sala de Recurso no
habfa infringido el articulo 73 del Regla-
mento, >

28. Por dltimo, por cuanto se refiere a la
obligacién de la Oficina de examinar de
oficio los hechos, conforme al articulo 74,
apartado 1, del Reglamento, el Tribunal de
Primera Instancia declaré que la Sala de
Recurso examind y tuvo en cuenta diversos
hechos pertinentes para apreciar el caricter
distintivo del signo con respecto a los
productos y servicios contemplados en la
solicitud de registro. >

29, En conclusién, el Tribunal de Primera
Instancia anulé la resolucién impugnada en
lo que se refiere a los servicios comprendidos
en la clase 42 y desestimé el recurso en todo
lo demas.

22 — Ibidem, apartados 58 y 59.
23 — Ibidem, apartado 60.
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IV, Procedimiento anfe el Tribunal de
Justicia y pretensiones de las partes

30. Mediante escrito presentado en la Secre-
tarfa del Tribunal de Justicia el 11 de
diciembre de 2002, KWS interpuso un
recurso de casacién contra la sentencia
impugnada. La Oficina remitié su escrito de
contestacién al Tribunal de Justicia el 3 de
marzo de 2003. No se considerd necesaria la
presentacién de los escritos de réplica y
dtplica, con arreglo al articulo 117 del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia. No obstante, se oyeron las
observaciones orales de las partes en la vista
de 4 de marzo de 2004, Durante dicha vista,
las partes pudieron pronunciarse sobre las
consecuencias que han de extraerse, en el
marco del presente recurso de casacion, de la
sentencia Libertel, antes citada.

31. KWS solicita al Tribunal de justicia que:

— Anule la sentencia impugnada en la
medida en que desestima su recurso.

— Anule la resolucién impugnada en la
medida en que no haya sido ya anulada
por la sentencia impugnada, y
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— condene en costas a la demandada.

32. La Oficina, indicando en su escrito de
contestacién®* que el Tribunal de Primera
Instancia deberfa haber desestimado el
recurso asimismo en lo que se refiere a los
servicios, no se ha adherido a la casacién y
solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casacién y

— condene en costas a la demandante,

V. Sobre el recurso de casacién

33, En apoyo de su recurso de casacién, la
demandante invoca varios motivos basados
en la vulneracién, en primer lugay, de la
obligacién de motivacién; en segundo lugar,
del derecho a ser ofdo; en tercer lugar, del
articulo 74 del Reglamento, relativo al
examen de oficio de los hechos y, en cuarto
lugar, del artfculo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento. Examinaré cada uno de estos
motivos en el orden en que los he citado.

24 — Apartado 9.

A. Sobre ln vulneracion de la obligacién de
motivacion

1. Alegaciones de las partes

34. En el marco de este motivo, KWS
reprocha al Tribunal de Primera Instancia,
por una parte, que haya incumplido lo
dispuesto en el articulo 73, primera frase,
del Reglamento, segtn el cual las resolucio-
nes de la Oficina se motivardn, KWS alega
que, en virtud de dicha obligacién, la Oficina
no debe limitarse a indicar los motivos de
manera meramente formal, sino que debe
analizar el contenido de todos los elementos
pertinentes. Por tanto, el Tribunal de Pri-
mera Instancia subestimé el alcance de dicha
obligacién. Segin KWS, la resolucién
impugnada cuestionaba el derecho funda-
mental de la propiedad industrial e intelec-
tual, de modo que la demandante tenfa un
gran interés en que los motivos de la
resolucién fueran comprensibles y el con-
texto de ésta no le facilitaba ninguna
indicacién. Ahora bien, por cuanto se refiere
a las semillas, KWS expone que la Oficina
basé la resolucién dnicamente en una
informacién extraida del sitio Internet de
un fabricante de colorantes para semillas, lo
que resulta insuficiente para negar el caricter
distintivo del color de que se trata, y sin tener
en cuenta los pasajes en dicho sitio que eran
favorables al registro. Asimismo, por lo que
se refiere al color de las médquinas, la Oficina
llevé a cabo una mera afirmacién, sin
ninguna constatacién de hecho.

35. Por ofra parte, KWS reprocha asimismo
al Tribunal de Primera Instancia que él

I-10117
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mismo haya violado su obligacién de moti-
vacién. En consecuencia, critica que no haya
motivado su afirmacion, en el apartado 56 de
la sentencia impugnada, segin la cual la
resolucién impugnada permitfa a la deman-
dante conocer los motivos de desestimacién
de su solicitud.

36. La Oficina sostiene, con cardcter princi-
pal, que dichos motivos, como el resto de los
motivos relativos al procedimiento, son
inadmisibles porque tienden exclusivamente
a obtener un nuevo examen de la solicitud
presentada ante el Tribunal de Primera
Instancia. Con caracter subsidiario, la Ofi-
cina expone que éstos carecen de funda-
mento porque la sentencia impugnada estd
suficientemente motivada y el Tribunal de
Primera Instancia estimd correctamente que
la resolucién impugnada contenfa las consi-
deraciones sustanciales en las que ésta se
basa.

2. Apreciacion

37. Las alegaciones expuestas por la deman-
dante sobre el motivo basado en la infraccién
de la obligacién de motivacién se dividen, en
realidad, en dos motivos distintos. En primer
lugar, por cuanto se refiere a la alegacién
segin la cual el propio Tribunal de Primera
Instancia incumpli6 la obligacién de motiva-
ci6n de la sentencia impugnada, ésta atafie a
la exigencia formal de motivacién de dicha
sentencia y se basa no en el articulo 73,
primera frase, del Reglamento, como se
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indica en el recurso de casacién de la
demandante, sino en el articulo 36 del
Estatuto del Tribunal de Justicia, que dis-
pone que las sentencias sern motivadas, y
que resulta aplicable al Tribunal de Primera
Instancia en virtud del articulo 53 de dicho
Estatuto.

38. En el marco de dicho motivo, la
demandante reprocha al Tribunal de Primera
Instancia que no haya motivado la afirma-
ci6n, que figura en el apartado 56 de la
sentencia impugnada, segiin la cual «la
demandante dispuso de los elementos nece-
sarios para entender la resolucién e impug-
nar su legalidad ante el 6rgano jurisdiccional
comunitario». Dicha imputacién carece de
fundamento. En efecto, basta con remitirse a
dicho apartado para comprobar que el
Tribunal de Primera Instancia precedi6
dicha afirmacién de un resumen del conte-
nido de la resolucién impugnada y explicé
por qué consideraba que los elementos asi
reproducidos de dicha resolucién son sufi-
cientes para permitir a la demandante
conocer los motivos de la desestimacién de
su solicitud de registro para cada una de las
categorfas de productos y servicios contem-
plados en dicha solicitud.

39. En un segundo motivo, KWS reprocha,
ademsds, al Tribunal de Primera Instancia
haber incurrido en un error de Derecho al
declarar, en la sentencia impugnada, que la
resolucién impugnada estaba suficiente-
mente motivada. Es jurisprudencia consoli-
dada que la apreciacién por el Tribunal de
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Primera Instancia del alcance del deber de
motivacién de la resolucién impugnada ante
¢l constituye una cuestién de Derecho sujeta
al control del Tribunal de Justicia en el
contexto de un recurso de casacién,? Sin
embargo, al igual que la Oficina, considero
que dicha imputacién también carece de
fundamento.

40. Procede recordar que, a tenor del
articulo 73, primera frase, del Reglamento,
«las resoluciones de la Oficina se motiva-
rén», De este modo, dicho articulo traslada a
la Oficina la obligacién de motivacién
exigida en el artfculo 253 CE para cualquier
acto normativo de Derecho comunitario. No
encuentro razones para pensar que el alcance
de la obligacién de motivacién de este modo
establecida en el articulo 73 del Reglamento
deba tener un alcance diferente del consa-
grado en el articulo 253 CE. A este respecto,
segiin jurisprudencia reiterada, la motivacién
exigida por el articulo 253 CE debe adaptarse
a la naturaleza del acto de que se trate y debe
mostrar de manera clara e inequivoca el
razonamiento de la institucién de la que
emane el acto, de manera que los interesados
puedan conocer las razones de la medida
adoptada y el érgano jurisdiccional compe-
tente pueda ejercer su control. La exigencia
de motivacién debe apreciarse en funcién de
las circunstancias de cada caso, en particular
del contenido del acto, la naturaleza de los
motivos invocados y el interés que los
destinatarios u otras personas afectadas
directa e individualmente por dicho acto
puedan tener en recibir explicaciones. No se
exige que la motivacién especifique todos los
elementos de hecho y de Derecho pertinen-
tes, en la medida en que la cuestién de si la

25 ~— Sentencias de 20 de febrevo de 1997, Comisién/Daffix
(C-166/95 I, Rec, p. 1-983), apartados 24 y 33 a 38, y de
20 de noviembre de 1997, Comisién/V (C-188/96 P, Rec. p. I-
6561), apartado 24.

motivacién de un acto cumple las exigencias
del articulo 253 CE debe apreciarse en
relacién no sélo con su tenor literal, sino
también con su contexto, asi como con el
conjunto de normas juridicas que regulan la
materia de que se trate, %

41. En el supuesto de una resolucién de la
Oficina relativa a la denegacién de una
solicitud de registro, el cumplimiento de los
requisitos antes indicados exige que dicha
resolucién exponga claramente el o los
motivos de denegacion, establecidos en el
Reglamento, en los que se basa la resolucién,
asi como las razones por las que dicho o
dichos motivos se aplican a cada una de las
categorfas de productos y servicios para los
que se solicita el registro de la marca. La
cuestion de si las razones expuestas de este
modo son suficientes para satisfacer el doble
aobjetivo de la obligacién de motivacién, es
decir, permitir al solicitante conocer las
justificaciones de la denegacién de su solici-
tud y al juez comunitario ejercer su control
de legalidad, debe apreciarse en funcién de
las circunstancias especificas del asunto de
que se trate, en particular a la vista del
intercambio de correspondencia entre el
solicitante y la Oficina, de la marca de que
se trate, asi como de los productos y servicios
para los que se solicita el registro. A la vista
de dichas consideraciones ha de examinarse
si, en el presente asunto, el Tribunal de
Primera Instancia considerdé correctamente
que la resolucién impugnada no vulnera la
obligacién de motivacién exigida en el
articulo 73 del Reglamento.

26 — Sentencias de 2 de abril de 1998, Comisién/Sytraval y Brink's
France {C-367/95 D, Rec. p. 1-1719), apartado 63, y de 30 de
marzo de 2000, VBA/Florimex y otros (C-265/97 D, Rec. p. I-
2061), apartado 93.
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42. Del examen de la resolucién impugnada
se desprende que la Sala de Recurso sefial6
que la solicitud de registro contraviene el
articulo 7, apartado 1, letra b), del Regla-
mento.? Asimismo, la Sala de Recurso
expuso los motivos por los que resulta
aplicable en el presente asunto dicho motivo
de denegacién absoluto. En primer lugar, la
Sala de Recurso hace referencia a considera-
ciones de caricter general. Por una parte, un
color por sf solo no tiene cardcter distintivo,

a menos que se acredite que ha adquirido-

dicho cardcter mediante el uso y, por otra
parte, los colores deben permanecer a
disposicién de todas las empresas. En
consecuencia, segin la Sala de Recurso,
tinicamente en determinadas circunstancias
cabe reconocer a un color por si solo un
caricter distintivo en si mismo.?®

43. Ademss, la Sala de Recurso sefialé por
qué dichas circunstancias especificas no
concurren en el presente asunto, habida
cuenta de los productos a los que afecta la
solicitud de registro. De este modo, el color
de que se trata, que es por naturaleza un
«color bésico» que se encuentra con fre-
cuencia tal como se solicita o en tonalidades
muy cercanas no tiene nada de mhabltual
por lo que se refiere a estos productos.* La
Sala de Recurso precis6, por cuanto respecta
a las semillas, que, después de un determi-
nado tiempo, los productores de semillas
colorean este tipo de productos para indicar
que han sido tratados, y cité como ejemplo
un extracto de un texto que aparecia en el
sitio Internet de un fabricante de colorantes

para semillas. La Sala de Recurso explicé que

27 — Apartado 25,
28 — Apartado 14.
29 — Apartados 16 y 17.
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los colores utilizados en dicho sector inclu-
yen también el naranja y que, a la vista de
tales consideraciones, la clientela pertinente
percibixia dicho color como una indicacién,
no del origen del producto, sino de que tales
semillas han sido objeto de un tratamiento. 30
En lo que atafie a las instalaciones de
tratamiento de semillas, la Sala de Recurso
sefialé que, como el examinador habfa
comprobado, no es infrecuente encontrar
méquinas que tienen este color, 3!

44, Por tltimo, la Sala de Recurso sefialé que
los competidores tienen un interés en poder
utilizar asimismo dicho color, que las deci-
siones de las autoridades alemanas compe-
tentes en la materia, invocadas por la
demandante, no vinculan a la Oficina y que
ésta no ha alegado que el color de que se
trata haya adquirido un carécter distintivo a
través del uso.*>

45, A la vista de todos estos elementos,
considero que la motivacién de la resolucién
impugnada era suficiente para permitir a la
demandante entender las razones de carécter
juridico y factico de la desestimacién de su
solicitud de registro del color naranja por si
solo para cada una de las categorfas de
productos de que se trata y al Tribunal de
Primera Instancia ejercer su control de
legalidad de dicha resolucién. En consecuen-
cia, el Tribunal de Primera Instancia no ha

30 — Apartados 18 a 20.
31 — Apartado 21.
32 — Apartados 22 a 24.
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incurrido en ningdn error de Derecho al
estimar que la motivacién de la resolucién
impugnada era conforme a las exigencias del
articulo 73 del Reglamento.

46. Por este motivo, considero que los
motivos basados en la infraccién de Ia
obligacién de motivacién deben desestimarse
por infundados.

B. Sobre la vulneracién del derecho a ser oido

1. Alegaciones de las partes

47. KWS sostiene que, en el presente asunto,
la Sala de Recurso basé la resolucién
impugnada en un solo documento, a saber,
un extracto que aparecia en el sitio Internet
de un fabricante de colorantes para semillas
y que dicho eclemento se mencioné por
primera vez en dicha resolucién. Por consi-
guiente, la Sala de Recurso vulnerd el
derecho a ser oido. Ahora bien, el Tribunal
de Primera Instancia no sefialé dicha vulne-
racién y tuvo en cuenta exclusivamente la
cuestion de si los documentos eran indis-
pensables para la comprensién de la resolu-
cién impugnada. Asimismo, el Tribunal de
Primera Instancia considerd ervéneamente
que la demandante conocfa basicamente los
elementos que iban a ser examinados por la
Sala de Recurso y que tenfa, por tanto, la
posibilidad de expresar su opinién al res-
pecto. Por ello, el Tribunal de Primera

Instancia incumpli6 la norma segidn la cual Ia
autoridad que adopta la resolucién contro-
vertida debe dar al interesado la posibilidad
de pronunciarse sobre todos los factores que
pueden influir en el contenido de dicha
resolucién y que, para que exista vulneracién
del derecho a ser oido, basta con que una
resolucién diferente hubiera sido meramente
posible de no producirse dicha vulneracién.

48. KWS sostiene asimismo que, si se le
hubiera comunicado dicho documento,
habrfa podido presentar sus observaciones
sobre su contenido. En particular, habrfa
podido indicar que, en dicho sitio Internet,
se explicaba que Ia coloracién de las semillas
se percibe como una indicacién del origen.

49. Ademds, el Tribunal de Primera Instan-
cia no reprodujo dichas alegaciones en Ia
sentencia impugnada, de modo que él mismo
vulneré el derecho a ser ofdo. La deman-
dante sostiene que tales vulneraciones de la
Sala de Recurso y del Tribunal de Primera
Instancia le privaron de la posibilidad de
limitar a las semillas la lista de los productos
contemplados en su solicitud de registro y de
conseguir, de este modo, que se estimara
dicha solicitud.

50. La Oficina sefiala en su contestacién que
el Tribunal de Primera Instancia no vulneré
el derecho de la demandante a ser oida
porque ésta pudo presentar todas sus alega-
ciones, en particular en su escrito de réplica.
Asimismo, la Oficina aflirma que la referen-
cia, en la resolucidon impugnada, al sitio
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Internet de un fabricante de colorantes para
las semillas no constituye la motivacién de
dicha resolucién, sino tnicamente un ele-
mento destinado a corroborarla. Ademss, la
resolucién impugnada no habria sido dife-
rente si la demandante hubiera reducido Ia
lista de los productos contemplados en su
solicitud de registro.

2. Apreciacién

51, Las alegaciones formuladas por la
demandante en el marco del motivo basado
en la vulneracién del derecho a ser oido se
dividen asimismo en dos motivos diferentes.

592. En primer lugar, por cuanto respecta a la
imputacién segin la cual el propio Tribunal
de Primera Instancia vulneré el derecho de la
demandante a ser oida, ésta tiene por objeto
que se declare que el Tribunal de Primera
Instancia, en el marco del procedimiento
jurisdiccional, no respeté el derecho de
defensa de la demandante. Dicho motivo
tampoco se basa en el articulo 73, segunda
frase, del Reglamento, sino en el principio
fundamental del Derecho comunitario de
respeto del derecho de defensa, el cual exige
que toda persona parte en un procedimiento
ante el Tribunal de Primera Instancia pueda
comunicar los elementos pertinentes para la
defensa de sus intereses. En el marco de este
motivo, la demandante reprocha al Tribunal
de Primera Instancia no haber reproducido,
en la sentencia impugnada, sus alegaciones
relativas a la falta de comunicacién previa del
contenido del sitio Internet de que se trata.
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53. Ha de recordarse que, segin la jurispru-
dencia, el derecho a ser oido en un proceso
jurisdiccional no implica que el juez deba
incluir fntegramente en su decisién todas las
alegaciones de las partes. 33 Corresponde al
juez conocer las alegaciones y, una vez
apreciados los elementos probatorios, pro-
nunciarse sobre las pretensiones de las partes
y motivar su decision, 3 En el presente
asunto, del examen de la sentencia impug-
nada se desprende que, si bien el Tribunal de
Primera Instancia no reprodujo de manera
pormenorizada las alegaciones de que se
trata, si incluy6 en dicha sentencia un
resumen de éstas*® y respondié de manera
motivada a los apartados 58 y 59. En
consecuencia, el motivo basado en la vulne-
raci6n por el Tribunal de Primera Instancia
del derecho de la demandante a ser oida
durante el procedimiento jurisdiccional
carece de fundamento.

54, A continuacién, en el marco de un
segundo motivo, se reprocha al Tribunal de
Primera Instancia haber incutrido en un
etror de Derecho al haber declarado que la
Sala de Recurso no habfa vulnerado el
derecho de la demandante a ser oida. En
consecuencia, por dicha razén, el Tribunal
de Primera Instancia incumplio la obligacién
que corresponde a la Oficina con arreglo al
articulo 73, segunda frase, del Reglamento.

Procede recordar que la cuestién de si el

33 — Sentencia de 10 de diciembre de 1998, Schrider y otros/
Comisién (C-221/97 P, Rec. p. I-8255), apartado 24.

34 — Idem.

35 — Ha de recordarse que el Tribunal de Primera Instancia
resumni6 del siguiente modo las alegaciones de la deman-
dante: «la demandante alega que no recibi6é comunicacién de
Jos documentos en los que se basé la Oficina para adoptar su
resolucion, lo cual le impide comprobar la pertinencia de las
indagaciones emprendidas por ésta, entender el razoma-
miento y la fundamentacién de la resolucién y, eventual-
mente, oponerse a las conclusiones a las que se llega. Por
todo ello, la demandante considera que ha sido privada de su
derecho a ser ofda y de la posibilidad de limitar la lista de
productos y servicios contenida en la solicitud» (apartado 49
de la sentencia impugnada).
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Tribunal de Primera Instancia aplicé correc-
tamente los principios del derecho de
defensa y, en particular, el del derecho a ser
oido constituye una cuestién de Derecho de
la que incumbe conocer al Tribunal de
Justicia al examinar un recurso de casa-
ci6n. 3¢

55. En virtud del articulo 73, frase segunda,
del Reglamento, las resoluciones de la
Oficina «solamente podrin fundarse en
motivos respecto de los cuales las partes
hayan podido pronunciarse». Por tanto,
dicho articulo consagra, en el marco del
procedimiento aplicable ante la Oficina, el
principio fundamental de Derecho comuni-
tario segiin el cual el derecho de defensa
debe respetarse en todo procedimiento,
incluso de caricter administrativo.?” A este
respecto, ha de recordarse que el legislador
ha hecho referencia a este principio no sélo
con caracter general en el articulo 73 del
Reglamento, sino también en las disposicio-
nes relativas a cada una de las etapas que
pueden dar lugar a una resolucién contraria
a los intereses de un operador econémico,
tanto en el Reglamento, como en las normas
adoptadas para su aplicacién.®® De este
modo, dicho principio se menciona, en
particular, en las disposiciones relativas al
examen de los motivos de denegacién
absolutos * y en las relativas especialmente

36 — Sentencia de 21 de septiembre de 2000, Mediocurso/
Comisi6n (C-462/98 P, Rec. p. I-7183), apartado 35.

37 — Sentencias de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion
frangaise y otros/Comisién (asuntos acumulados 100/80 a
103/80, Rec. p. 1825), apartado 9, y de 24 de octubre de 1996,
Comisién/Lisrestal y otros (C-32/95 P, Rec. p. 1-5373),
apartado 21.

38 — Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de
ejecucion del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1).

39 — Articulo 38, apartado 3, del Reglamento y regla 11 que figura
en el Reglamento n° 2868/95.

al procedimiento aplicable ante las Salas de
Recurso.

56. En virtud de dicho principio, las Salas de
Recurso s6lo pueden basar sus resoluciones
de denegacién de registro de una marca en
elementos de hecho o de Derecho sobre los
que el demandante haya podido formular sus
observaciones. *' Cabe estimar que tal es el
caso de los elementos de hecho y de Derecho
que constituyen la motivacion de la resolu-
ci6én del examinador que se impugna ante la
Sala de Recurso. En efecto, en principio,
dichos elementos debieron ser presentados al
demandante por el propio examinador para
que presentara sus observaciones y el
solicitante pudo impugnarlos de nuevo en
el marco de su recurso ante dicha Sala.
Asimismo, no cabe interpretar que el
articulo 73 del Reglamento exige a la Oficina
que recabe previamente las observaciones
del solicitante sobre los elementos de hecho
y de Derecho que éste ha expuesto en su
intercambio de correspondencia con el
examinador o en su recurso contra la
decisién, adoptada por éste. *? Por el contra-
rio, cuando la Sala de Recurso resuelve, con
arreglo al articulo 74 del Reglamento,
recabar de oficio los elementos de hecho
que deben fundamentar su resolucién rela-

40 — Articulo 61, apartado 2, del Reglamento.

41 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de
2002, Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with plume)
(T-198/00, Rec. p. 11-2567), apartado 25, y de 3 de diciembre
de 2003, Audi/OAMI (T-16/02, Rec. p. 1-5167),
apartados 71 y 75.

42 — En la sentencia Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with
plume), antes citada, el Tribunal de Primera Instancia
declaré, a este respecto, que la Sala de Recurso podia, al
examinar un recurso interpuesto contra la decisién del
examinador, utilizar todas las menciones incluidas en el
formulario de la solicitud de marca, sin dar previamente al
demandante la posibilidad de pronunciarse sobre éstas
(apartado 20).
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tiva a la desestimacién de una solicitud de
registro de una marca y que, en su caso, no
aparecen en la resolucién del examinador ni
en los escritos del solicitante, debe comuni-
cérselos obligatoriamente para que éste
pueda presentar sus observaciones.

57. En el presente asunto, de los documen-
tos obrantes en autos resulta que Ia Sala de
Recurso no comunicé a la solicitante el
resultado de las indagaciones que habfa
efectuado sobre la utilizacién del color de
que se trata en relacién con los productos
afectados, a las que se hace referencia en la
resolucién impugnada, ni el contenido del
sitio Internet del fabricante de colorantes del
que cit6 un extracto en dicha resolucién. Sin
embargo, considero que no se trata de una
vulneracién del derecho de defensa que
deberia haber llevado al Tribunal de Primera
Instancia a declarar la anulacién de Ila
resolucion impugnada.

58. En efecto, como se desprende del
articulo 58 del Estatuto del Tribunal de
Justicia, el motivo basado en irregularidades
del procedimiento sélo podrd declararse
fundado si la irregularidad de que se trate
ha lesionado los intereses de la parte
recurrente. En consecuencia, es necesario,
para que exista vulneracién del derecho de
defensa, que, de no.haberse producido una
irregularidad cometida por la autoridad
administrativa, el procedimiento hubiera
podido resolverse de modo distinto. “ De
no ser asf, incumbe a la parte demandante

43 — Sentencias de 10 de julio de 1980, Distillers Company/
Comisién (30/78, Rec. p. 2229), apartado 26, y de 2 de
octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comision (C-194/99 P, Rec.
p. 1-10821), apartado 31.
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acreditar que, de no haberse producido tal
irregularidad, habria podido defenderse
mejor.

59. Ahora bien, considero que dichos requi-
sitos no concurren en el presente asunto. Por
cuanto se refiere, en primer lugar, a las
indagaciones mencionadas por la Sala de
Recurso en la resolucion impugnada, es
cierto que contradicen las afirmaciones de
la demandante, segtin las cuales el color de
que se trata no es utilizado por sus
competidores para colorear los productos
de que se trata. *° Sin embargo, la afirmacién
seglin la cual el color naranja se utilizaba ya
de forma efectiva para dichos productos no
constituye un elemento necesario de la
motivacién de la desestimacién de la solici-
tud de registro. Como he sefialado, la Sala de
Recurso, al reproducir a este respecto la
resolucion del examinador, estimé que el
color de que se trata no tenia un cardcter
distintivo respecto de los productos afecta-
dos porque un color por si solo carece, en
principio, de dicho cardcter y el color naranja
es un color muy corriente. Asimismo, la Sala
de Recurso sefialé que las semillas se
colorean habitualmente con un color dife-
rente del suyo natural, en particular para
indicar que han sido tratadas, de modo que
su coloracién no se percibe como una
indicacién del origen y es frecuente encon-
trar maquinas de color naranja o de una
tonalidad parecida, Por dltimo, la Sala de

44 — Sentencias de 8 de julio de 1999, Hercules Chemicals/
Comisién (C-51/92 P, Rec. p. 1-4235), apartado 81, y de 15 de
octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/
Comisién (asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P,
C-245/99 P, C-247/99 B, C-250/99 P a C-252/99 P y
C-254/99 P, Rec. p. 1-8375), apartado 318,

45 — Véanse los motivos del recurso interpuesto por la deman-
dante contra la resolucién del examinador (apartado 8 de la
resolucién impugnada).
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Recurso explicd que los competidores de la
demandante pueden tener un interés en
utilizar también dicho color.

60. Como veremos en el marco del examen
del dltimo motivo del recurso de casacién,
dichas consideraciones bastan para justificar
la desestimacion de la solicitud de registro.
Por consiguiente, la afirmacién segiin la cual
el color naranja se utilizaba asimismo para
colorear semillas e instalaciones de trata-
miento de éstas sélo sirve para confirmar la
conclusién de que dicho color no es
percibido por el piiblico pertinente como
una indicacién del origen de los productos
de Ia demandante.

61. Ademds, por lo que respecta al conte-
nido del sitio Internet mencionado en la
resolucién impugnada, éste no hace més que
confirmar las alegaciones formuladas por la
propia demandante en apoyo de su recurso
contra la resolucién del examinador, a saber,
que los productores de semillas colorean sus
productos, 16

62. En cualquier caso, la demandante no
justifica que la comunicacién previa de tales
documentos habrfa podido llevarla a limitar
la lista de los productos a que se refiere su
solicitud de registro ni, sobre todo, por qué

46 — Iden,

motivo la resolucidn de la Sala de Recurso
habrfa podido ser distinta si dicha solicitud
hubiera sido presentada exclusivamente para
semillas. En efecto, los motivos de desesti-
macién considerados por dicha Sala se
refieren, concretamente, a las semillas.

63. De ello se deduce que el Tribunal de
Primera Instancia pudo estimar, sin incum-
plir el articulo 73 del Reglamento, que el
derecho de defensa de la demandante no
habia sido vulnerado de un modo que
justificara la anulacién de la resolucién
impugnada porque, por una parte, la deman-
dante conocfa ya los motivos de desestima-
cién de su solicitud, que aparecfan funda-
mentalmente en la resolucién del examina-
dor o en su recurso y, por otra patte, la falta
de comunicacién previa de los documentos
controvertidos no perjudicé la defensa de sus
intereses. A la vista de tales consideraciones,
estimo que los motivos basados en la
vulneracién del derecho a ser oido carecen
de fundamento.

C. Sobre el motivo basado en la infraccion
del articulo 74 del Reglamento, relativo al
examen de oficio de los hechos

64, KWS sostiene que el Tribunal de Pri-
mera Instancia, al limitarse a sefalar que la
Sala de Recurso «examing y tuvo en cuenta
diversos hechos pertinentes», incumplié la
exigencia prevista en el articulo 74 del
Reglamento, a tenor del cual la «Oficina
procederd al examen de oficio de los
hechos». Por tanto, segin la demandante,
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no se trata de saber si se han examinado los
hechos, sino si este examen ha sido com-
pleto. Dicho examen deberfa permitir a la
Oficina comprobar con certeza si existen o
no motivos de denegacién con arreglo al
articulo 7 del Reglamento, ya que la resolu-
cion de registrar o no un signo como marca
dimana de una competencia reglada y no de
una facultad discrecional.

65. Pues bien, en el presente asunto, pese a
que la resolucién impugnada hace referencia

a las «indagaciones de la Sala», dicha.

resolucién reenvia al sitio Internet de un
fabricante de colorantes exclusivamente por
lo que se refiere a las semillas, lo que no
basta para justificar la denegacién. Dicho
reenvio justifica atin menos dicha denega-
ciéon puesto que la pdgina de Internet
controvertida es la de una empresa estadou-
nidense y no se ha acreditado que las
préicticas vigentes en el mercado estadouni-
dense puedan constituir una prueba perti-
nente respecto de las que se observan en la
Comunidad. Por tultimo, al estar redactada
dicha pégina de Internet en lengua inglesa,
no resulta evidente ni se ha acreditado que el
publico pertinente en la Comunidad haya
podido tener conocimiento de ella.

66. Al igual que la Oficina, considero que
este motivo es inadmisible. En efecto, con su
alegacién basada en una vulneracién del
articulo 74 del Reglamento y al afirmar que
un examen més exhaustivo de los hechos
pertinentes habria llevado a la Oficina a
estimar su solicitud de registro, la deman-
dante pretende, en realidad, cuestionar la
apreciacién de los hechos llevada a cabo por
la Sala de Recurso y posteriormente por el
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Tribunal de Primera Instancia, Pues bien, es
jurisprudencia reiterada que, en virtud de los
articulos 225 CE y 58 del Estatuto del
Tribunal de Justicia, un recurso de casacién
no puede fundarse més que en motivos
referentes a la infraccién de normas juridi-
cas, excluyendo cualquier apreciacién de
hecho. ¥

D. Sobre la infraccion del articulo 7, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento

1. Alegaciones de las partes

67. KWS recuerda que su solicitud de
registro ha sido desestimada por la Oficina
y por el Tribunal de Primera Instancia
exclusivamente sobre la base del articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento, a tenor
del cual no pueden registrarse las marcas que
carecen de cardcter distintivo.

68. KW sefiala que, segtn la jurispruden-
cia, una marca tiene un cardcter distintivo
cuando puede considerarse como una indi-
cacién del origen, que, para ello, basta con
una mera aptitud de la marca para dicho uso,

que la apreciacién debe realizarse teniendo

en cuenta los productos y servicios de que se
trate y no de forma abstracta, que deben
tomarse en consideracién todas las circuns-

47 — Véase, en particular, la sentencia VBA/Florimex y otros, antes
citada, apartado 138.
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tancias del supuesto concreto y, especial-
mente, su uso, y, por tiltimo, que es preciso
hacer referencia a los sectores concreta-
mente interesados.

69. KWS reprocha al Tribunal de Primera
Instancia haber incumplido dichos principios
en la medida en que, por una parte,
establecié un criterio mds estricto para las
marcas de color que para el resto de las
marcas y, por otra parte, se basd en su propia
concepcién y no en la de los sectores
interesados, y, por dltimo, interpreté errd-
neamente el criterio del cardcter distintivo.

70. Por tanto, segin la demandante, el
Tribunal de Primera Instancia incurrié en
un error al sefalar que, en el caso de un
color, la percepcién del puablico pertinente
«no es necesariamente la misma [...] que en
el caso de una marca denominativa o
figurativa consistente en un signo indepen-
diente del aspecto de los productos que
designa».*® Ademds, el Tribunal de Primera
Instancia estimé erréneamente que el color
de que se trata no tenfa un cardcter distintivo
respecto de los productos afectados pese a
que éstos se dirigen a una clientela especia-
lizada. Por cuanto respecta a los productos
agricolas, en particular las semillas, la
demandante afirma que sélo ella utiliza el
tono naranja controvertido para colorear sus
productos. En consecuencia, el Tribunal de
Primera Instancia afirmé erréneamente que
la utilizacién de otras tonalidades de colores
por los competidores impide considerar la
tonalidad de naranja controvertida como una
indicacién del origen. Dicha apreciacién es

48 — Sentencia impugnada, apartado 29.

mds incorrecta adn si se tiene en cuenta que
en el sector interesado no existe una
utilizacién uniforme de los colores. Por lo
que se refiere a las instalaciones de trata-
miento de las semillas, se trata de maquinas
especiales destinadas a empresas industriales
y concebidas para ser colocadas en los
talleres. En consecuencia, el Tribunal de
Primera Instancia ha incurrido asimismo en
un error de apreciacién al considerar que es
habitual colorear tales mdquinas y, en
particular, de color naranja.

71. La Oficina sostiene que este motivo
carece de fundamento.

2. Apreciacién

72. En la sentencia Libertel, antes citada, el
Tribunal de Justicia admitié que un color por
s solo puede constituir una marca en el
sentido del articulo 2 de la Directiva cuando,
como en el presente asunto, puede ser
designada con un cédigo de identificacién
internacionalmente reconocido.” Ademds,
el Tribunal de Justicia sefialé cudles son los
criterios con arreglo a los cuales ha de
apreciarse, en cada caso concreto, si un color
por sf solo puede presentar un cardcter
distintivo en el sentido del artfculo 3, apar-
tado 1, letra b), de la Directiva y, en
consecuencia, ser registrado como marca
para productos y servicios determinados.

49 — Apartados 27 a 2.
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73. Habida cuenta de que los articulos 2 y 3,
apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva estdn
formulados en términos comparables a los
de los articulos 4 y 7, apartados 1, letra b), y
3, del Reglamento, la interpretacién dada por
el Tribunal de Justicia en la sentencia
Libertel, antes citada, puede trasladarse al
Reglamento. Ademds, es sabido que la
interpretacién que el Tribunal de Justicia
hace de una disposicién de Derecho comu-
nitario se limita a aclarar y a especificar el
significado y el alcance de la disposicién de
que se trata, tal como ésta debe o habria
debido entenderse y aplicarse desde el
momento de su entrada en vigor. °° El efecto
retroactivo de la sentencia Libertel, antes
citada, respecto de la interpretacién de las
disposiciones de la Directiva se aplica,
mutatis mutandis, a las disposiciones corres-
pondientes del Reglamento.

74. En mis conclusiones en los asuntos antes
citados Libertel y Heidelberger Bauchemie,
indiqué por qué considero que un color por
sf solo no cumple los requisitos exigidos en
el articulo 2 de la Directiva para poder ser
considerado un signo que puede constituir
una marca. Sin embargo, esta cuestién no es
objeto de discusién en el marco del presente
recurso de casacién. Por tanto, no reprodu-
ciré los argumentos expuestos sobre dicho
extremo y continuaré el examen del motivo
basado en la vulneracién del articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento sobre
la base de los requisitos establecidos por el
Tribunal de Justicia en la sentencia Libertel,
antes citada.

50 — Véase, en particular, la sentencia de 20 de septiembre de
2001, Grzelczyk (C-184/99, Rec. p. 1-6193), apaitado 50.
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75. Procede, ademds, recordar que, segiin
jurisprudencia reiterada, la funcién esencial
de una marca consiste en garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad
del origen del producto o del servicio que
con ella se designa, permitiéndole distinguir
sin confusién posible dicho producto o
servicio de los que tienen otra proceden-
cia.’® De ello se deduce que la Oficina,

‘cuando se le presenta una solicitud de

registro de una marca, debe verificar si ésta
puede permitir al ptblico pertinente saber
que los productos o los servicios a que se
refiere la solicitud de registro provienen de
una empresa determinada. Por este motivo,
el articulo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento dispone que se denegard el
registro de las «marcas que carezcan de
carécter distintivo», Asimismo, ha quedado
acreditado que la cuestién de si la marca de
que se trate puede tener un caricter
distintivo debe apreciarse, por un lado, en
relacién con los productos o servicios para
los que se solicita el registro y, por otro lado,
en relacién con su gercepcién por parte del
péiblico pertinente. >

76. En la sentencia Libertel, antes citada, el
Tribunal de Justicia sefialé que, cuando el
ptiblico pertinente estd constituido por el
consumidor medio, normalmente informado
y razonablemente atento y perspicaz, debe
tenerse en cuenta la circunstancia de que
este consumidor rara vez tiene la posibilidad
de comparar directamente las diferentes

51 — Sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97,
Rec, p. [-5507), apartado 28; de 4 de octubre de 2001, Merz &
Krell (C-517/99, Rec. p. 1-6959), apartado 22, y de 12 de
febrero de 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. 1-1725),
apartado 30.

52 Véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Libertel,
apartado 75 y Henkel, apartado 50.
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marcas y que debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la memoria. El
Tribunal de Justicia afirmé que Ia percepcién
del ptiblico pertinente no es necesariamente
la misma en el caso de un signo que consiste
en un color por si solo y en el caso de una
marca denominativa o gréfica, que consiste
en un signo independiente del aspecto de los
productos que designa. En efecto, segin el
Tribunal de Justicia, si bien el ptblico estd
acostumbrado a percibir, inmediatamente,
las marcas denominativas o gréficas como
signos identificadores del origen del pro-
ducto, no ocurre necesariamente lo mismo
cuando el signo se confunde con el aspecto
del producto para el que se solicita el registro
del signo como marca. Los consumidores no
estdn acostumbrados a deducir el origen de
los productos sobre la base de su color o el
de su envase, al margen de todo elemento
grafico o textual, puesto que, en principio, un
color por si solo no se emplea, en la prictica
comercial actual, como medio de identifica-
cién. Un color por sf solo carece normal-
mente de la propiedad inherente de distin-
guir los groductos de una determinada
empresa, >

77. Por tanto, habida cuenta de estos
elementos y a diferencia de lo que sostiene
la demandante, el Tribunal de Primera
Instancia no realizé una interpretacién
errénea del articulo 7, apartado 1, letra b),
del Reglamento al sefialar que, si bien esta
disposicion del Reglamento no distingue
entre los signos de naturaleza diferente, no
es menos cierto que la percepcién del
ptiblico interesado no es necesariamente la

53 — Sentencia Libertel, antes citada, apartados 63 a 65.

misma en el caso de un color por sf solo que
en el caso de un signo independiente del
aspecto del producto que designa.

78. Asimismo, la imputacién segin la cual el
Tribunal de Primera Instancia no aprecié el
cardcter distintivo del color de que se trata
en relacién con el piblico interesado, como
debfa hacer, si bien teniendo en cuenta sus
propios criterios, también carece de funda-
mento.

79. Por tanto, el Tribunal de Primera
Instancia sefialé que el publico interesado
es un piiblico especifico, que dispone de un
nivel de conocimientos y de atencién mads
elevados que el publico en general, que, sin
embargo, no es especialista en cada uno de
los productos de que se trata ni un putblico
no profesional. *® Por cuanto se refiere a los
productos agricolas, horticolas y forestales
comprendidos en la clase 31, y més concre-
tamente las semillas, el Tribunal de Primera
Instancia estimé que dicho publico puede
percibir su coloracién, por ser ésta diferente
de su color natural, como una indicacién del
origen.®® Sin embargo, el Tribunal de
Primera Instancia consideré que, puesto
que en estos productos no es infrecuente la
utilizacién de colores, incluida la tonalidad
naranja solicitada por la demandante, dicho
color no va a permitir al publico interesado
distinguir los productos de la demandante de

54 — Sentencia impugnada, apartado 29,
55 — Ibiden, apartado 31.
56 — Ibidem, apartado 32,
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los de sus competidores.?” El Tribunal de
Primera Instancia afiadié que, como dicho
publico dispone de un nivel de conocimien-
tos especificos, de modo que no ignora que
la coloracién de las semillas pueden servir
para indicar que éstas han sido tratadas,
dicho ptblico no percibira €l color de que se
trata como una indicacién del origen. *®

80. Asimismo, con tespecto a las instalacio-
nes para el tratamiento comprendidas en las
clases 7 y 11, el Tribunal de Primera

Instancia estimé que el ptblico interesado.

estd también constituido por el consumidor
medio del conjunto de méquinas agricolas y
que, en la medida en que no es infrecuente
ver maquinas de la tonalidad del color
naranja de que se trata o de una tonalidad
semejante, el piblico interesado percibird
dicho color como un simple elemento del
acabado. %

81, Por consiguiente, dichos motivos de Ia
sentencia impugnada acreditan que el Tri-
bunal de Primera Instancia aprecié en
funcién de la percepcién del pablico intere-
sado, definido en relacién con cada una de
las categorfas de productos afectados por la
solicitud de registro, si el color de que se
trata puede tener un cardcter distintivo.

82. Por dltimo, la demandante no tiene, a mi
juicio, motivos para reprochar al Tribunal de
Primera Instancia haber incurrido en un
error de aplicaci6n del articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento, por haber conside-

57 — Ibidem, apartado 33.
58 — Ibidem, apartado 35.
59 — Ibidem, apartados 39 y 40.
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rado que el color de que se trata no presenta
un cardcter distintivo para los productos
contemplados en la solicitud de registro.

83. De este modo, en la sentencia Libertel,
antes citada, el Tribunal de Justicia sefialé
que sélo en circunstancias excepcionales,
principalmente cuando el ntimero de pro-
ductos o servicios a los que afecta la solicitud
de registro es muy limitado y el mercado es
muy especifico, cabe reconocer a un color
por si solo un cardcter distintivo previo al
uso.%® Ademéas, el Tribunal de Justicia
declaré que existe un interés general en
que no se restrinja indebidamente la dispo-
nibilidad de los colores para los demds
operadores que ofrecen productos o servi-
cios del mismo tipo que aquellos para los que
se solicita el registro, debido al reducido
nimero de colores efectivamente disponi-
bles, de modo que la posibilidad de registrar
dicho color serd mds reducida cuanto mayor
sea el namero de productos o servicios
contemplados. !

84. En la sentencia impugnada, el Tribunal
de Primera Instancia estimé que el color de
que se trata carece de cardcter distintivo para
los productos comprendidos en la clase 31
porque éstos son coloreados y que, por lo
que respecta mds concretamente a las
semillas, su coloracién indica a veces que
han sido tratadas. El Tribunal de Primera
Instancia declaré, por cuanto se refiere a las
instalaciones para el tratamiento de semillas
comprendidas en las clases 7 y 11, que la
demandante no habfa acreditado que éstas
pertenecen a una categorfa determinada de

60 — Apartado 66,
61 — Ibidem, apartados 54 a 56,
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mdquinas no coloreadas y que el color
naranja y las tonalidades similares se
emplean habitualmente para colorear maqui-
nas en general,

85. En la medida en que en la sentencia
impugnada se desestima el recurso por lo
que respecta a los productos, carece de
fundamento reprochar al Tribunal de Pri-
mera Instancia que no haya examinado,
ademds de los motivos antes indicados, los
criterios desarrollados por el Tribunal de
Justicia en la sentencia Libertel, antes citada,
relativos al namero de productos afectados, a
la especificidad del mercado y a la exigencia
de disponibilidad del color de que se trata
para los competidores. Sin embargo, parece
innegable que la consideracién de dichos
criterios en el presente asunto no habria
hecho sino justificar, con mayor razén, la
desestimacién de la solicitud de la deman-
dante.

86. Por el contrario, la sentencia impugnada
es criticable por cuanto anuld la parte de la
resolucién impugnada relativa a los servicios
comprendidos en la clase 42 debido a que el
Tribunal de Primera Instancia concluyé que
el color de que se trata no carece, a este
respecto, de cardcter distintivo, sin haber
examinado todos los criterios o llevando a
cabo una aplicacién contraria a la realizada
por el Tribunal de Justicia en la sentencia
Libertel, antes citada. ®® Sin embargo, ya he

62 — De cste modo, en la seatencia impugnada, el Tribunal de
Primera Instancia estimé que «en la medida en que el color
solicitado [...} se corresponde con una tonalidad especifica,
quedan disponibles numerosos colores para servicios idénti-
cos o similares» (apartado 45), mientras que, en la sentencia
Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia consideré que
«el reducido néimero de colores efectivamente disponibles
tiene el resultado de que un pu&ucﬁo ntimero de registros
€OMo Mmarcas para servicios o productos determinados podria
agotar toda la paleta de colores disponibles» (apartado 54),

tomado nota de que la Oficina no se ha
adherido a la casacién, de modo que dicha
sentencia no puede someterse al examen del
Tribunal de Justicia en lo que respecta a este
extremo.

87. Por cuanto se refiere a la cuestién de si el
Tribunal de Primera Instancia realizé o no
una apreciacion justa de las circunstancias
del presente asunto, al considerar que el
publico interesado no percibird el color de
que se trata como una indicacién del origen
de las semillas ni de las mdquinas corres-
pondientes, ello entrafia apreciaciones de
cardcter meramente fictico. Es sabido que,
salvo en el supuesto de que se desvirtden los
datos que le hayan sido sometidos, la
apreciacién de los hechos por el Tribunal
de Primera Instancia no constituye una
cuestion de Derecho sujeta como tal al
control del Tribunal de Justicia en el marco
de un recurso de casacién. ® En materia de
marcas comunitarias, el Tribunal de Justicia
aplica dicha norma por lo que respecta a las
marcas denominativas, cuando se le solicita
que controle la apreciacién del Tribunal de
Primera Instancia sobre la cuestién de si,
concretamente, la marca de que se trata tiene
cardcter descriptivo de los productos y los
servicios afectados, en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra ¢), del Regla-
mento o carece de caricter distintivo, con
arreglo a la misma disposicién, letra b), ®* No

63 — Sentencia de 21 de junio de 2001, Moccia Irme y otros/
Comisién (asuntos acumulados C-280/99 I, C-281/99 P y
C-282/99 I, Rec. p. 1-4717), apartado 78, y auto de 25 de abril
de 2002, DSG/Comision (C-323/00 ¥, Rec. p. 1-3919),
apartado 3+,

64 — Seatencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI
(C-104/00 D, Rec. p. 1-7561), apartado 22, y auto de 5 de
febrero de 2004, Telefon & Buch/OAMI (C-326/01 D, Rec.
p. 1-1371), apartado 35.
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encuentro razones que justifiquen la adop-
cién de una postura diferente por lo que
respecta al control de la aplicacién prictica
por el Tribunal de Primera Instancia de los
criterios a los que el Tribunal de Justicia ha

V1. Conclusion

supeditado el registro como marcas de
colores por si solos. Ademds, en el presente
asunto, la demandante no sostiene que el
Tribunal de Primera Instancia haya tergiver-
sado los hechos que le fueron sometidos.

88. Por tanto, a la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de
Justicia que desestime el recurso de casacion y condene en costas a KWS Saat AG.
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