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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LEGER
presentadas el 14 de septiembre de 2006

1. ;Puede una caracteristica funcional que
forma parte de la apariencia de un producto
constituir una marca en el sentido de la
Directiva 89/104/CEE* y, en caso afirmativo,
en qué condiciones?

2. Estas son, fundamentalmente, las cuestio-
nes planteadas por la High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division
(Royaume-Uni), en el marco de un litigio
entre la sociedad Dyson Ltd (en lo sucesivo,
«Dyson» o la «parte demandante») y el
Registrar of Trade Marks en relacién con el
registro como marca de la cdmara de
recogida de polvo transparente incorporada
a los modelos de aspiradoras Dyson.

1 — Lengua original: francés.

2 — Directiva 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»).

I. Marco juridico

A. Normativa internacional

3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio (en lo sucesivo,
acuerdo «ADPIC»), que constituye el
anexo 1 C del Acuerdo por el que se
establece la Organizacién Mundial de
Comercio, de 15 de abril de 1994, fue
aprobado en nombre de la Comunidad
Europea, por lo que respecta a los temas de
su competencia, por la Decisién 94/800/CE
del Consejo de 22 de diciembre de 1994.3

4. El articulo 7 del Acuerdo ADPIC dispone:

«La proteccién y la observancia de los
derechos de propiedad intelectual deberan
contribuir a la promocién de la innovacién
tecnoldgica y a la transferencia y difusion de

3 — DO L 336, pp. 1y 214.
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la tecnologia, en beneficio reciproco de los
productores y de los usuarios de conoci-
mientos tecnolégicos y de modo que favo-
rezcan el bienestar social y econémico y el
equilibrio de derechos y obligaciones.»

B. Normativa comunitaria

5. La Directiva fue adoptada por el Consejo
con la finalidad de eliminar las disparidades
entre las legislaciones de los Estados miem-
bros que pueden obstaculizar tanto la libre
circulacién de mercancias como la libre
prestacion de los servicios y falsear las
condiciones de competencia en el mercado
comiin. * La Directiva limita la aproximacién
a las disposiciones nacionales que tengan
mayor incidencia sobre el funcionamiento
del mercado interior.® Entre estas disposi-
ciones figuran las que definen las condicio-
nes a las que se supedita el registro de una
marca® y las que delimitan la proteccién de
la que gozan las marcas debidamente regis-
tradas.

6. El articulo 2 de la Directiva define en los
siguientes términos los signos que pueden
constituir una marca:

4 — Primer considerando de la Directiva.
5 — Tercer considerando de la Directiva.
6 — Séptimo considerando de la Directiva.
7 — Noveno considerando de la Directiva.
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«Podrin constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representacién
gréfica, especialmente las palabras, incluidos
los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de
su presentacién, a condicién de que tales
signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de
los de otras.»

7. El articulo 3 de la Directiva enumera las
causas de denegacién o de nulidad que
pueden oponerse al registro de una marca.
El mencionado articulo 3, apartado 1, dis-
pone:

«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 caricter
distintivo;

¢) las marcas que se compongan exclusi-
vamente de signos o indicaciones que
puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la canti-
dad, el destino, el valor, la procedencia



d)

e)
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geogrifica o la época de obtencién del
producto o de la prestacién del servicio
u otras caracteristicas de los mismos;

las marcas que se compongan exclusi-
vamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales en el
lenguaje comin o en las costumbres
leales y constantes del comercio;

los signos constituidos exclusivamente
por:

— la forma impuesta por la naturaleza
del propio producto, o

— la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico, o

— la forma que da un valor sustancial
al producto;

8. El articulo 3, apartado 3, de la Directiva
dispone que no se denegara el registro de
una marca ni, en el caso de que ya estuviera
registrada, se declarard su nulidad de con-
formidad con lo dispuesto en las letras b), ¢)
o d) del apartado 1 de este mismo articulo si,
antes de la fecha de la solicitud del registro y
debido al uso que se ha hecho de la misma,
hubiese adquirido un caracter distintivo.

9. El articulo 5 de la Directiva enumera los
derechos que el registro de la marca confiere
a su titular. El apartado 1 de esta disposicién
es del siguiente tenor:

«La marca registrada confiere a su titular un
derecho exclusivo. El titular estard facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trifico econdémico:

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

b) de cualquier signo que, por ser idéntico
o similar a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios

designados por la marca y el signo,
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implique por parte del publico un riesgo
de confusién, que comprende el riesgo
de asociacién entre el signo y la marca.»

C. Normativa nacional

10. La Ley de Marcas (Trade Marks Act) de
1994 (en lo sucesivo, «Ley de 1994»), por la
que se adapta el Derecho inglés a la
Directiva, define en su articulo 1, apartado 1,
el concepto de marca como «cualquier signo
que pueda ser objeto de representacién
grafica y apropiado para distinguir los
productos o los servicios de una empresa
de los de otras». Segin esta disposicién, «una
marca puede, en particular, consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas,
dibujos, letras, cifras o en la forma del
producto o de su presentacion».

11. Las causas de denegacién de registro de
una marca figuran en el articulo 3 de la Ley
de 1994. Esta disposicion es del siguiente
tenor:

«1. Serd denegado el registro de:

a) los signos que no cumplan las condi-
ciones enumeradas [en] el articulo 1,
apartado 1;
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b) las marcas que carezcan absolutamente
de caricter distintivo;

¢) las marcas que se compongan exclusi-
vamente de signos o indicaciones que
puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la canti-
dad, el destino, el valor, la procedencia
geografica o la época de obtencién del
producto o de la prestacién del servicio
u otras caracteristicas de los mismos;

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

No se denegar el registro de una marca en
cumplimiento [de lo dispuesto en las
letras] b), ¢) o d) si, antes de la fecha de la
solicitud del registro y debido al uso que se
ha hecho de la misma, hubiese adquirido un
caracter distintivo.

[...]»
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II. Antecedentes de hecho y procedi-
miento principal

12. Desde 1993, Dyson fabrica y comercia-
liza 1a Dual Cyclone, una aspiradora sin bolsa
dotada de una cdmara de recogida de polvo y
suciedad transparente.

13. El 10 de diciembre de 1996, la sociedad
Notetry Ltd® presenté una solicitud de
registro con arreglo a la Ley de 1994. Esta
demanda se formaliz6 en el formulario de
solicitud de registro mediante las represen-
taciones y las descripciones siguientes:

«La marca consiste en un recepticulo o
compartimento de recogida transparente que

8 — Esta sociedad es propiedad del Sr. James Dyson, que es
asimismo Presidente de Dyson Ltd.

forma parte de la superficie externa de una
aspiradora tal como se muestra en la
imagen.»

«La marca consiste en un recepticulo o
compartimento de recogida transparente que
forma parte de la superficie externa de una
aspiradora tal como se muestra en la
imagen.»

14. Los productos para los que se solicité el
registro pertenecen a la clase 9, de acuerdo
con el Arreglo de Niza,® y responden a la
siguiente descripcién:

«Aparatos para limpiar, pulir y enjabonar
suelos y alfombras; aspiradoras; enjabonado-
ras (espumas) para alfombras; pulidoras de
suelos; piezas y accesorios de todos los
productos mencionados».

9 — Arreglo relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957,
en su version revisada y modificada.
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15. Mediante decisién de 23 de julio de
2002, el funcionario competente del registro
(Registrar of Trade Marks) rechazé esta
solicitud al considerar que el signo en
cuestién carecia de caricter distintivo en el
sentido del articulo 3, apartado 1, letra b), de
la Ley de 1994. Sefialaba, igualmente, que el
compartimento de recogida transparente
servia, en definitiva, para designar la especie
y el destino del producto en cuestidn, lo que,
de conformidad con el apartado 1, letra c) del
articulo 3 de esta Ley, constituia un motivo
categérico para la denegacion de registro.

16. Dyson interpuso recurso frente a esta
decision ante la High Court of Justice el
16 de agosto de 2002.

III. Las cuestiones prejudiciales

17. En su resolucién de remisién, '° la High
Court of Justice considera, en primer lugar,
que las marcas cuyo registro se solicita
carecen de caricter distintivo en el sentido
del articulo 3, apartado 1, Ipe’trrafo primero,
letra b), de la Ley de 1994. "

10 — Apartados 38 a 42.

11 — Esta disposicion adapta la legislacién nacional al contenido
del articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.
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18. Dicho tribunal destaca, igualmente, que
estas marcas presentan un cardcter descrip-
tivo de las caracteristicas de los productos en
cuestién en el sentido del articulo 3, apar-
tado 1, parrafo primero, letra c), de la ley
mencionada '? y no permiten a los consumi-
dores identificar el origen comercial del
producto.

19. La High Court senala, ademds, que la
solicitud de registro en cuestién podria
denegarse en atencién a la situacién de
monopolio que se derivaria del registro de
la marca en la utilizacién de un material que
deberfa, en su opinién, quedar a la libre
disposicién de los fabricantes de aspiradoras
sin bolsa.

20. A continuacién, el érgano jurisdiccional
remitente ' se plantea la cuestién de si las
marcas en cuestion han podido, en la fecha
de la solicitud del registro, esto es, en 1996, y
tras el uso que se habia hecho de las mismas,
habian adquirido caricter distintivo en el
sentido del articulo 3, apartado 1, pérrafo
segundo, de la Ley de 1994.*

21. Basdndose en las declaraciones prestadas
por los testigos ante el examinador, la High
Court of Justice constata, en primer lugar,

12 — Esta disposicién adapta la legislacion nacional al contenido
del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva.

13 — Resolucién de remision, apartados 43 a 45.

14 — Esta disposicién adapta el Derecho nacional al articulo 3,
apartado 3, de la Directiva.
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que en 1996 y durante todo el periodo en el
que Dyson mantuvo un monopolio de facto
en el mercado en cuestion, los consumidores
asociaron la cdmara de recogida transparente
a una aspiradora sin bolsa. Dicho tribunal
observa, a continuacién, que los consumido-
res conocian que se trataba de una aspira-
dora fabricada por Dyson gracias a la
publicidad y por la ausencia de productos
competidores en el mercado. Por el contra-
rio, el 6rgano jurisdiccional remitente
subraya que, en esa fecha, la cdmara de
recogida transparente no habia sido objeto
de ninguna promocién activa como marca
por parte de la empresa.

22. Asi pues, el érgano jurisdiccional remi-
tente se pregunta si, teniendo en cuenta el
criterio del Tribunal de Justicia en la
sentencia dictada en el asunto Philips,'* el
hecho de disfrutar de un monopolio de estas
caracteristicas, que ha llevado a que el
consumidor asocie el signo a este dnico
fabricante, puede ser suficiente para otorgar
a tal signo un caricter distintivo a efectos del
articulo 3, apartado 3, de la Directiva. A este
respecto, la High Court of Justice se pregunta
si procede exigir una promocién activa del
signo como marca.

23. Segun el érgano jurisdiccional remitente,
esta cuestion reviste particular importancia
en la medida en que la concesion de la marca
en cuestion serviria para conferir a la parte
demandante el derecho exclusivo a utilizar el
plastico transparente como indicador del
origen comercial del producto més alla del

15 — Sentencia de 18 de junio de 2002 (C-299/99, Rec. p. 1-5475).

periodo en el que la empresa era la tinica que
fabricaba aspiradoras sin bolsa.

24. En vista de estas consideraciones, la
High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, decidié suspender el
procedimiento y plantear al Tribunal de
Justicia las siguientes cuestiones prejudicia-
les:

«1) Cuando el solicitante ha utilizado un
signo (que no es una forma) consistente
en una caracteristica funcional que
forma parte de la apariencia de un
nuevo tipo de articulo y ha disfrutado
hasta la fecha de la solicitud de un
monopolio de hecho sobre dichos
articulos, ;basta, para que el signo haya
adquirido carécter distintivo en el sen-
tido del articulo 3, apartado 3, de la
[Directiva], que una parte considerable
del publico pertinente haya llegado, en
la fecha de solicitud de registro, a
asociar los productos que llevan el signo
con el solicitante y no con ningan otro
fabricante?

2) Si ello no es suficiente, ;qué mas es
necesario para que el signo haya adqui-
rido caricter distintivo? En particular,
ses necesario que la persona que ha
utilizado el signo lo haya promocionado
como marca?»
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IV. Apreciacién

A. Alegaciones de las partes

25. Con caricter preliminar, la parte deman-
dante destaca que los signos que fueron
objeto de la solicitud de registro en cuestién
no consisten en una forma, sino en una
camara de recogida transparente propia-
mente dicha. Indica asimismo que dicha
solicitud tampoco se refiere a un color, sino a
la ausencia de color, la transparencia. Esta
transparencia, segin la demandante, permite
al consumidor controlar la cantidad de
suciedad y de polvo almacenada en el
colector y saber cuindo esti lleno. Segin
Dyson, puede obtenerse este resultado gra-
cias a otros procesos técnicos, como la
instalacién de una ventana de control o de
un testigo luminoso en la superficie de la
aspiradora.

26. La parte demandante considera ademas
que no es necesario que un signo haya sido
objeto de promocién como marca para
adquirir un cardcter distintivo a efectos del
articulo 3, apartado 3, de la Directiva. En
opinién de Dyson, basta con que un
porcentaje significativo del publico intere-
sado haya llegado, en la fecha de la solicitud
de registro, a asociar el producto con el
solicitante y no con ningtn otro fabricante.
A su juicio, apoyan esta postura tanto la
redaccién y los objetivos de la Directiva
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como la sentencia dictada por el Tribunal de

Justicia en el asunto Windsurfing Chiem-
16

see.

27. Por si fuera necesario, la parte deman-
dante precisa los elementos que, en su
opinién, deberian ser suficientes para reco-
nocer que un signo tiene cardcter distintivo
en el sentido del articulo 3, apartado 3, de la
Directiva. Estas caracteristicas son tres. En
primer lugar, el cardcter distintivo del signo
cuyo registro se solicita s6lo puede apre-
ciarse en relacién con los productos para los
que se solicita el registro. El caricter
distintivo de éste debe, ademds, permitir a
un porcentaje significativo del puablico con-
sumidor asociar los productos en cuestién
con una empresa. Finalmente, el nexo
establecido con esta empresa debe haberse
mantenido después de que terminara el
monopolio de facto y aparecieran en el
mercado de nuevos operadores.

28. Por lo que respecta al Gobierno del
Reino Unido y a la Comisién de las
Comunidades Europeas, partes coadyuvan-
tes, ambos consideran, por el contrario, que,
para que el signo adquiera carécter distintivo
en el sentido del articulo 3, apartado 3, de la
Directiva, es necesario que haya sido utili-
zado como marca.

29. Se basan, fundamentalmente, en el
andlisis efectuado por el Tribunal de Justicia

16 — Sentencia de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 y C-109/97, Rec.
p. 1-2779). En sus alegaciones, la parte demandante alude
especialmente a los apartados 51 y 52 de dicha sentencia.
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en la sentencia Philips, antes citada, segtin el
cual «la identificacién del producto por los
sectores interesados, atribuyéndole una pro-
cedencia empresarial determinada, debe
efectuarse gracias al uso de la marca como
tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al
efecto de ésta, que la hacen apropiada para
distinguir el producto de que se trata de los
de otras empresas». '’

30. Tanto el Gobierno del Reino Unido
como la Comisién sostienen que con esta
exigencia se pretende evitar que un provee-
dor monopolistico pueda impedir el lanza-
miento al mercado de productos que
empleen la misma caracteristica funcional
por el mero hecho de haber introducido en el
mercado sus propios productos en un
momento en el que era el Gnico que recurria
a esta técnica.

31. No obstante, a diferencia del Gobierno
del Reino Unido, la Comisién considera que
debe examinarse previamente si los signos en
cuestién pueden realmente constituir una
marca en el sentido del articulo 2 de la
Directiva, '*

32. La Comisién se pregunta, en primer
lugar, si los signos en litigio en el presente
asunto constituyen, efectivamente, «signos»
en el sentido de esta disposicidon. Asi, la

17 — Apartado 64.

18 — La Comisi6n se basa, en particular, en el analisis efectuado
por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de mayo de
2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. 1-3793), apartados 22 y 23.

solicitud de registro tendria por objeto
registrar el concepto de colector transpa-
rente de una aspiradora, con independencia
de su forma. Ahora bien, en su opinién, un
concepto no es un signo, ya que no resulta
perceptible por ninguno de los cinco senti-
dos fisicos y apela Gnicamente a la imagina-
cién. ¥

33. Segun la Comisién, de admitirse este
punto de vista seria contrario a la légica en
que se inspira el articulo 3, apartado 1,
letra e), de la Directiva.

34. En cualquier caso, la Comisién estima
que la representacién grifica de los signos
para los que Dyson solicita el registro en el
procedimiento principal no cumple la exi-
gencia de una representacién grafica «clara,
precisa, completa en si misma, ficilmente
accesible, inteligible, duradera y objetiva»,
mencionada por el Tribunal de Justicia en la
sentencia Sieckmann, antes citada.?® En
efecto, tales signos no corresponderian a
ninguna forma en particular y pueden, segiin
la Comisién, adaptarse a mdltiples formas.
Por otra parte, el concepto de transparencia
es ambiguo. Ademas, la Comisién se plantea
si podria considerarse que las representacio-
nes graficas que consisten en una descrip-
cién verbal y en imdgenes que sirven de
ejemplos del concepto son suficientemente
claras y precisas.

19 — La Comisién alude a las conclusiones del Abogado General
Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Sieckmann
[sentencia de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, Rec.
p. 1-11737)].

20 — Véanse, en particular, los apartados 54 y 55 de la sentencia
citada en la nota anterior.
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B. Objeto del litigio

35. En el presente litigio, el 6rgano jurisdic-
cional remitente plantea al Tribunal de
Justicia dos cuestiones prejudiciales acerca
del articulo 3, apartado 3, de la Directiva a fin
de determinar si una caracteristica funcional
que forma parte de la apariencia de un
producto puede adquirir caracter distintivo
por el uso que se ha hecho de la misma y, en
caso afirmativo, en qué condiciones.

36. Segun reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia, corresponde exclusiva-
mente al érgano jurisdiccional nacional,
que conoce del litigio y que debe asumir la
responsabilidad de la resolucién judicial que
debe dictar, apreciar la luz de las particula-
ridades del asunto, tanto la necesidad de una
decisién prejudicial para poder dictar sen-
tencia, como la pertinencia de las cuestiones
que plantea al Tribunal de Justicia. *!

37. No obstante, el Tribunal de Justicia
considera que tiene la misién de interpretar
cuantas disposiciones de Derecho comunita-
rio sean necesarias para que los 6rganos
jurisdiccionales nacionales puedan resolver
los litigios que se les hayan sometido, aun
cuando tales disposiciones no se mencionen

21 — Véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de
1995, Bosman y otros (C-415/93, Rec. p. 1-4921), apartado 59,
y de 22 de junio de 2006, Conseil général de la Vienne
(C-419/04, Rec. p. [-5645), apartado 19.
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expresamente en las cuestiones remitidas por
) . Lo 22
dichos érganos jurisdiccionales.

38. Asi, en la sentencia Libertel, antes citada,
relativa al registro como marca del color
naranja para productos y servicios de tele-
comunicaciones, el Tribunal de Justicia
estimé que el examen de las cuestiones
planteadas por el érgano jurisdiccional
remitente requeria que se determinara pre-
viamente si un color por si solo podia
constituir una marca en el sentido del
articulo 2 de la Directiva. >

39. Considero que puede aplicarse este
razonamiento al presente asunto. Asi, al
igual que la Comisién, estimo que el andlisis
de las cuestiones planteadas por la High
Court of Justice exige determinar previa-
mente si una caracteristica funcional como la
examinada en el procedimiento principal
puede constituir una marca en el sentido
del articulo 2 de la Directiva.

C. Requisitos establecidos en el articulo 2 de
la Directiva

40. Para que una indicacién pueda constituir
una marca en el sentido del articulo 2 de la

22 — Véanse la sentencia de 18 de marzo de 1993, Viessmann
(C-280/91, Rec. p. 1-971), apartado 17, y, con cardcter
ilustrativo, la sentencia de 25 de febrero de 1999, Swaddling
(C-90/97, Rec. p. 1-1075), apartado 21.

23 — Apartado 22.
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Directiva, tiene que cumplir tres requisitos.
En primer lugar, debe constituir un signo. **
En segundo lugar, este signo debe poder ser
objeto de representacién grafica. En tercer
lugar, el signo debe ser apropiado para
distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los de otras. ?® Sélo pueden
registrarse como marca las indicaciones que
cumplan estos tres requisitos.

41. Tal como precisa el considerando sép-
timo de la Directiva, su articulo 2 establece
una «lista enunciativa» de signos que pueden
constituir una marca. Entre estos signos
figuran «especialmente las palabras, inclui-
dos los nombres de personas, los dibuyjos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de
su presentacién».?® Como se deduce del
tenor literal de este articulo, esta relacién no
tiene cardcter exhaustivo.

42. Esta disposicion no menciona el supues-
to de que una marca esté constituida por una
caracteristica funcional de un producto. No
obstante, tampoco lo excluye expresamente.
Asi pues, procede analizar si una caracteris-
tica semejante puede cumplir los requisitos
establecidos en el articulo 2 de la Directiva.

24 — En la sentencia Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia
hizo, por vez primera, de la existencia de un signo un
requisito auténomo de la aptitud para constituir una marca
en el sentido del articulo 2 de la Directiva.

25 — Véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Philips
(apartado 37) y Libertel (apartado 23), asi como la sentencia
de 24 de junio 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Rec.
p. 1-6129, apartado 22).

26 — El subrayado es mio.

43. Contrariamente a lo que afirman la parte
demandante y el Gobierno del Reino Unido,
estimo que una caracteristica funcional que
forme parte de la apariencia de un producto
no cumple los requisitos exigidos en esta
disposicién para constituir una marca, ya
que, en mi opinién, no constituye un signo
susceptible de representacién grafica apta
para distinguir los productos o servicios de
una empresa de los de otras.

1. Existencia de un signo

44. A efectos de la aplicacién del articulo 2
de la Directiva procede, en primer lugar,
determinar si, en el contexto en el que se
emplea, la cdmara de recogida transparente
cuyo registro se solicita se presenta, efecti-
vamente, como un signo. Como ha sefialado
el Tribunal de Justicia, la finalidad de esta
exigencia es impedir que se eluda la aplica-
cién del Derecho de marcas con el fin de
obtener una ventaja competitiva indebida. >’

45. Como he indicado, Dyson solicita el
registro como marca de un «recepticulo o
compartimento de recogida transparente que
forma parte de la superficie externa de una
aspiradora», tal como se muestra en la
imagen de la solicitud de registro.

27 — Véase, en particular, la sentencia Heidelberger Bauchemie,
antes citada, apartado 24.

I-699



CONCLUSIONES DEL SR. LEGER — ASUNTO C-321/03

46. Se trata de un recepticulo compuesto
por un cuerpo transparente y extraible. Este
se integra en la estructura externa de una
aspiradora y se ajusta a su forma, sus lineas y
sus contornos. Este compartimento, desti-
nado a la recogida de polvo y suciedad
aspirados del suelo, tiene, en principio, un
caricter funcional y utilitario. Evita al
consumidor comprar bolsas y filtros de
aspiradoras. Permite al usuario, igualmente,
comprobar el nivel de llenado de la cdmara
de recogida. Este recipiente puede, ademis,
cumplir una funcién estética en la medida en
que forma parte de la apariencia del pro-
ducto en el que se integra.

47. Al igual que la Comisién, considero que
la demandante solicita, en realidad, la
proteccién de un nuevo concepto de reco-
gida, almacenamiento y evacuacién de dese-
chos.?® Este concepto, desarrollado por la
empresa Dyson, permite, entre otras cosas y
tal como acabamos de ver, prescindir de
bolsas y filtros de aspiradoras y sirve para
que el usuario sepa cuindo el cubo estd
lleno.

48. Segun el diccionario de la legua francesa,
un concepto es una «representacién mental
: 29
general y abstracta de un objeto» = y apela a
la imaginacién. En la préictica, una vez
desarrollado un concepto, puede dar lugar
a la realizacién de una gran diversidad de
objetos.

28 — Apartado 6 de las observaciones de la Comisién.

29 — Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Paris,
Editions Dictionnaires. Le Robert, 2004.
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49. En el presente litigio, constato que la
solicitud de registro se dirige, en realidad, a
la obtencion de derechos exclusivos sobre
todos los aspectos que pudiera adoptar la
caracteristica funcional en cuestion.

50. Asi, en el formulario de solicitud de
registro se representa el recipiente con dos
formas diferentes adaptadas a los dos mode-
los de aspiradoras de los que forma parte. En
el primer dibujo, que representa una aspira-
dora de la gama de las aspiradoras verticales,
el colector parece consistir en un recipiente
que envuelve circularmente la columna de
aspiracion del aparato. En el segundo dibujo,
que representa una aspiradora de tipo trineo,
la forma y las dimensiones del recipiente son
diferentes y parece formar unicamente una
media luna alrededor de esta columna.

51. No obstante, estas representaciones no
son las dnicas posibles. Asi, la proteccién
solicitada no se limita ni a una forma, ni a
una composicién, ni a una disposicién
particulares, ya que esta caracteristica se
limita a formar parte de la superficie externa
de la aspiradora y permitir al usuario ver a
través del recipiente. Ahora bien, las posibi-
lidades en cuanto a la forma, las dimensio-
nes, la presentacién e, incluso, la composi-
cién de este colector, en relacién con el
producto de que se trata, son numerosas y
dependen, no solo de los modelos de
aspiradoras desarrolladas por la parte
demandante, sino también de las innovacio-
nes tecnoldgicas. La transparencia, por su
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parte, permite la utilizacién de multiples
coloridos. Asi, el beneficiario de una marca
constituida por la caracteristica funcional en
cuestién podria utilizar un recipiente de
forma circular o rectangular, con asa o sin
ella, y que, sin dejar de ser transparente,
podria tener diferentes colores.

52. Tal como reconoce en definitiva la
demandante en sus observaciones, la solici-
tud de registro de que se trata no pretende
obtener la proteccién de una forma, sino la
de la cdmara de recogida transparente
propiamente dicha. Esta solicitud tampoco
tiene por objeto la protecciéon de un color
sino, por el contrario, la ausencia de color, es
decir, la transparencia. *

53. A pesar de la interpretacidén extensiva
del Tribunal de Justicia respecto de los
signos que pueden constituir una marca en
virtud del articulo 2 de la Directiva, consi-
dero que un concepto como el desarrollado
por la parte demandante no puede constituir
una marca en el sentido de esta disposicién.

54, En efecto, como ha sefialado la Comisién
en sus alegaciones, un concepto apela
Ginicamente a la imaginacién.® A diferencia

30 — Apartados 5y 6.
31 — Punto 6.

de un olor,** un color®? o un sonido,* un
concepto es concebido por la mente y no
puede ser percibido por ninguno de los
sentidos fisicos del ser humano, esto es, la
vista, el oido, el tacto, el olfato o el gusto.
La capacidad del hombre para pensar e
imaginar es infinita y la facultad de la mente
para representar un objeto o una imagen
carece, en mi opinion, de limites. Ahora bien,
si segun la jurisprudencia en esta materia, la
funcion esencial de una marca es permitir al
consumidor distinguir, por su origen y sin
confusién posible, los productos o servicios
que se le ofrecen,® estimo que no se
satisface este objetivo con un signo suscepti-
ble de ser percibido por el ser humano de
forma tan diversa. Por consiguiente, consi-
dero que un concepto no puede constituir
una indicacién para el consumidor y, en
consecuencia, ser un signo que pueda
cumplir la funcién distintiva de una marca.

32 — En la sentencia Sieckmann, antes citada, el Tribunal de
Justicia se pronuncié acerca de la posibilidad de registrar
signos olfativos y resolvid, concretamente, que el articulo 2
de la Directiva no excluia expresamente los signos que no
fueran, en si mismos, susceptibles de ser percibidos
visualmente, en el caso concreto, un olor, siempre que
pudieran, no obstante, ser objeto de una representacién
grafica.

33 — En la sentencia Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia
considerd que un color, en ese caso el color naranja, a pesar
de ser una simple propiedad de las cosas, podia, en relacién
con un producto o un servicio, constituir un signo
(apartado 27). Esta interpretacién fue confirmada por el
Tribunal de Justicia en la sentencia Heidelberger Bauchemie,
antes citada, respecto de una combinacion de colores
(apartado 23).

34 — En la sentencia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark
(C-283/01, Rec. p. -14313), se sometia al Tribunal de Justicia
la cuestion de la validez de catorce marcas sonoras, once de
las cuales tenian por motivo las primeras notas de la pieza
para piano «Fiir Elise» de Beethoven y las tres restantes, el
canto de un gallo. El Tribunal consideré que la redaccién del
articulo 2 de la Directiva tampoco excluia que un sonido
pudiera constituir un signo registrable.

35 — Respecto de los signos susceptibles de ser percibidos por los
sentidos fisicos del ser humano me remito, para mayor
ilustracién, a las conclusiones del Abogado General Ruiz-
Jarabo Colomer presentadas en el asunto Sieckmann, antes
citado (apartados 22 y ss.).

6 — Asi pues, la marca debe constituir la garantia de que todos los
productos o servicios designados con ella han sido fabricados
o prestados bajo el control de una tnica empresa, a la que
puede hacerse responsable de su calidad. Véanse, en
particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoff-
mann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, parrafo 2,
y de 29 de septiembre 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507),
apartado 28, asi como la sentencia Philips, antes citada,
apartado 30.
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55. En atencion a lo anteriormente expuesto,
considero, pues, que una caracteristica fun-
cional como es la analizada en el presente
caso no puede constituir un signo en el
sentido del articulo 2 de la Directiva.

56. En mi opinién, una caracteristica seme-
jante tampoco cumple el segundo requisito
exigido por el articulo 2 de la Directiva, a
cuyo tenor sélo pueden constituir una marca
los signos susceptibles de representacion
grafica.

2. Aptitud para ser objeto de representacién
grafica

57. De la reiterada jurisprudencia en la
materia se desprende que, la representacién
grafica exigida en el articulo 2 de la Directiva
debe hacer posible que el signo sea repre-
sentado visualmente, en particular por medio
de figuras, lineas o caracteres, de manera que
pueda ser identificado con exactitud.®” Para
cumplir esta funcién, esta representacion
deber ser clara, precisa, completa en si
misma, ficilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva. >

37 — Véanse las sentencias, antes citadas, Sieckmann (apartado 46);
Libertel (apartado 28); Shield Mark (apartado 55), y
Heidelberger Bauchemie (apartado 25).

38 — Sentencia Sieckmann, antes citada, apartados 46 a 55.
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58. Segin el Tribunal de Justicia, una de las
funciones del requisito de la representacién
gréfica es definir la propia marca, a fin de
determinar el objeto exacto de la proteccién
que la marca registrada confiere a su
titular. ** Contribuye, por este motivo, a la
seguridad juridica. *°

59. Como expuse en las conclusiones que
presenté en el asunto Heidelberger Bauche-
mie, antes citado, este requisito persigue dos
objetivos precisos. El primero es permitir que
las autoridades competentes conozcan con
claridad y precisién la naturaleza de los
signos constitutivos de la marca, con objeto
de poder cumplir sus obligaciones relativas al
examen previo de las solicitudes de registro y
a la publicacién y mantenimiento de un
registro de marcas adecuado y preciso. El
segundo, es permitir que los operadores
econémicos puedan verificar con claridad y
precisién las inscripciones practicadas en el
registro y las solicitudes de registro presen-
tadas por sus competidores actuales o
potenciales, y tener acceso, de este modo, a
informacién pertinente sobre los derechos de
terceros, *!

60. En vista de lo anterior, el Tribunal de
Justicia considera que un signo debe, en
primer lugar, ser objeto de una represen-
tacién precisa y estable a fin de asegurar, por
una parte, la funcién de origen de dicha
marca y, por otra, determinar, sin atisbo de
duda, el objeto de la exclusividad. Ademds,
habida cuenta de la duracién del registro de

39 — Ibidem, apartado 48.
40 — Ibidem, apartado 37.

41 — Punto 52 de las conclusiones retomado por el Tribunal de
Justicia en su sentencia en los apartados 28 a 30.
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una marca y de que la marca puede ser
renovada por periodos mas o menos largos,
la regresentacién también debe ser dura-
dera. ®?

61. Ahora bien, estimo que una caracteris-
tica funcional como la que es objeto de
controversia en el presente litigio no cumple
estos requisitos.

62. Como he indicado en el apartado 51 de
las presentes conclusiones, es obvio que la
funcionalidad cuyo registro solicita Dyson
puede adoptar multitud de formas y aspectos
diferentes que dependerin no sélo de los
modelos de aspiradoras desarrollados por la
parte demandante, sino también de la
evolucion tecnolégica. En la medida en que
la proteccién otorgada por el derecho de
marcas puede ser de duracion ilimitada (a
condicién de su uso efectivo y del abono de
las tasas de renovacién del registro), es
probable, en mi opini6én, que el aspecto de
la cdmara de recogida transparente y la
manera en que se integre en la aspiradora
evolucionen a lo largo de los afios.

63. En tales circunstancias, no me parece
posible determinar con certeza la forma en
que la caracteristica funcional que se pre-
tende registrar se integrard en los productos
cuyo registro se solicita. La representacion
grifica en cuestién no permite, pues, ni a las

42 — Sentencia Heidelberger Bauchemie, antes citada, apartado 31.

autoridades competentes ni a los operadores
econdémicos determinar el objeto exacto de la
proteccién que la marca registrada confiere a
su titular. Ahora bien, considero que esta
incertidumbre es contraria al principio de
seguridad juridica que subyace en la exigen-
cia de la aptitud para ser representada
graficamente.

64. Asi pues, ha de reconocerse que una
caracteristica funcional como la que consti-
tuye el objeto del procedimiento principal no
reune los requisitos de precisién y de
permanencia exigidos por el articulo 2 de la
Directiva.

65. En vista de todo lo anterior, estimo que
una caracteristica funcional, que forma parte
de la apariencia de un producto y que puede
adoptar multitud de aspectos no puede
considerarse como un signo susceptible de
representaciéon grafica en el sentido del
articulo 2 de la Directiva.

66. Considero que una caracteristica seme-
jante tampoco cumple el tercer requisito
contemplado en el articulo 2 de la Directiva,
segln la cual s6lo pueden constituir marca
los signos apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa
de los de otras.
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3. Existencia de un cardcter distintivo

67. El caricter distintivo de una marca
significa que el signo es apto para identificar
el producto atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada y, por consiguiente,
para distinguir dicho producto de los de
otras empresas.

68. En principio, la apreciacién del caricter
distintivo intrinseco de una marca es inde-
pendiente del uso del signo. Sélo es rele-
vante, a efectos de esta apreciacion, si el
signo puede en si mismo tener caricter
distintivo.

69. En el presente asunto procede, pues,
determinar si una caracteristica funcional
que forma parte de la apariencia de un
producto es apropiada, en si misma, para
distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los de otras. Es necesario,
pues, valorar si la caracteristica funcional
objeto del presente litigio es apta o no para
transmitir la informacién precisa en cuanto
al origen del producto. Considero que esto
no es posible por dos razones.

70. Por una parte, como acabamos de ver, la
solicitud de registro en cuestién no permite

43 — Véanse, en particular, las sentencias Windsurfing Chiemsee,
antes citada (apartado 46), y de 8 de abril de 2003, Linde y
otros (C-53/01, C-54/01 y C-55/01, Rec. p. I-3161), aparta-
dos 40 y 47.
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determinar con certeza la forma en que esta
funcionalidad se integrard en los productos
cuyo registro se solicita. Ahora bien, como
sefialé en las conclusiones presentadas en el
caso Libertel, antes citado, el examen de la
aptitud para tener caracter distintivo implica
que se conozca de manera precisa cudl es
dicho signo. **

71. Por otra parte, estimo que una funcio-
nalidad como la que constituye el objeto de
la presente controversia no puede garantizar
la funcidn esencial de la marca. Asi, procede
recordar que, segln la definicién del Tribu-
nal de Justicia, el objetivo de dicha funcién es
«garantizar al consumidor o al usuario final
la identidad de origen del producto o del
servicio que con ella se designa, permitién-
dole distinguir sin confusién posible dicho
producto o servicio de los que tienen otra
procedencia». **> La marca debe, pues, servir
de garantia para el consumidor final del
origen del producto en el que ésta figura.

72. Ahora bien, como ya he analizado en los
puntos 51 a 55 de las presentes conclusiones,
si una caracteristica funcional puede, una vez
integrada en el correspondiente producto,
adoptar una forma precisa, la solicitud de
registro tiene por objeto, en realidad, obtener
derechos exclusivos sobre un concepto o, al
menos, sobre todos los aspectos posibles que
pueda adoptar esta funcionalidad. Ahora

44 — Punto 85 de las conclusiones.

45 — Véase la jurisprudencia citada en la nota 36 de las presentes
conclusiones.
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bien, en mi opinion, un concepto no puede
constituir una indicacién suficientemente
precisa para el consumidor.

73. En vista de lo anterior, estimo que no es
posible considerar que una caracteristica
funcional como la que es objeto del procedi-
miento principal pueda tener un sentido lo
suficientemente preciso como para indicar,
sin posibilidad de confusién, el origen del
producto.

74. Por todo lo anterior, soy de la opinién de
que una caracteristica funcional que forma
parte de la apariencia de un producto y que
puede adoptar multitud de aspectos, no
cumple los requisitos exigidos para constituir
una marca en el sentido del articulo 2 de la
Directiva, ya que no constituye un signo
susceptible de representacién gréfica apro-
piada para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras.

75. Si, no obstante, el Tribunal de Justicia
considerara que una caracteristica como la
que es objeto de controversia en el presente
litigio retne todas las caracteristicas exigidas
para constituir una marca en el sentido de la
disposicién mencionada, estimo que el
articulo 3, apartado 1, letra e), segundo
guién, de la Directiva impide el registro de
una marca semejante.

D. Acerca de la concurrencia de una causa
de denegacion absoluta de registro

76. Considero que concurre una causa de
denegacion absoluta de registro de la marca
controvertida basada en el articulo 3, apar-
tado 1, letra e), segundo guién, de la
Directiva. Soy de la opiniéon de que una
funcionalidad como la que constituye el
objeto del procedimiento principal no puede
reservarse al uso exclusivo de un dnico
operador econémico y debe quedar disponi-
ble para todos, de conformidad con la
finalidad del derecho de marca.

77. Como he senalado, el articulo 3, apar-
tado 1, de la Directiva enumera diferentes
causas de denegacién de registro de una
marca. Cada uno de estos motivos es
independiente de los demds y exige, segin
el Tribunal de Justicia, un examen por
separado. Ademds, segin reiterada jurispru-
dencia, es preciso interpretar tales causas a la
luz del interés general subyacente a cada una
de ellas. El interés general tomado en
consideracién al examinar cada uno de
dichos motivos de denegacién puede, e
incluso debe, reflejar distintas consideracio-
nes, *¢

46 — Véanse, en particular, las sentencias de 16 de septiembre de
2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, Rec. p. I-8317), apartado 25,
y de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y
C-4567/01 P, Rec. p. 1-5089), apartados 45 y 46.
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78. En particular, el articulo 3, apartado 1,
letra €), de la Directiva contempla tres casos
en los que los signos estin constituidos
exclusivamente por la forma del producto.
Entre estos casos se incluye, en el segundo
guién de esta disposicién, la hipétesis de que
el signo esté constituido exclusivamente por
la forma del producto (o por una represen-
tacién grafica de dicha forma)“® necesaria
para obtener un resultado técnico.

79. El Tribunal de Justicia precisé en la
sentencia Philips, antes citada, cudl es el
interés general subyacente en esta disposi-
cion.

80. En dicho asunto, se planteaba al Tribu-
nal de Justicia si un signo constituido por la
forma de un producto podia adquirir cardc-
ter distintivo. Se trataba de la representacion
grifica de la forma y de la configuracion del
plano superior de una mdiquina de afeitar
eléctrica, compuesta por tres cabezas circu-
lares con cuchillas rotatorias y dispuestas en
forma de tridngulo equildtero. La sociedad
Philips, que durante mucho tiempo habia
sido la dnica en ofrecer maquinas de afeitar
eléctricas con esta forma, estimaba que la
representacién cuyo registro como marca se
solicitaba habia adquirido caricter distintivo
como consecuencia de tal comercializacién
en exclusiva durante tal largo periodo.

47 — Se trata de signos constituidos, bien por la forma impuesta
por la naturaleza del propio producto (primer guién); bien
por la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico (segundo guidn); bien por la forma que
da un valor sustancial al producto (tercer guién).

48 — Véase la sentencia Philips, antes citada, apartado 76.
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81. En su sentencia, el Tribunal de Justicia
declaré, en particular, que un signo consti-
tuido exclusivamente por la forma de un
producto no puede registrarse en virtud del
articulo 3, apartado 1, letra e), segundo
guién, de la Directiva si se demuestra que
las caracteristicas funcionales esenciales de
esta forma sélo son atribuibles a un resultado
técnico. *

82. Para llegar a esta conclusién, el Tribunal
de Justicia interpretd, de conformidad con
reiterada jurisprudencia, la causa de denega-
ciéon de registro mencionada en dicha
disposicién a la luz del interés general
subyacente. *°

83. Este Tribunal establecié, en primer lugar,
que la ratio de las causas de denegacion del
registro previstas en el articulo 3, apartado 1,
letra e), de la Directiva consiste en evitar que
la proteccién del derecho de marca llegue a
conferir a su titular un monopolio sobre
soluciones técnicas o sobre caracteristicas de
uso de un producto que el usuario pueda
buscar en los productos de los competidores.
Segun el Tribunal de Justicia, esta disposi-
cién pretende asi evitar que la proteccién
conferida por el derecho de marca se
extienda mds alld de los signos que permiten
distinguir un producto o servicio de los
ofrecidos por los competidores, hasta con-
vertirse en un obsticulo a que estos puedan

49 — Ibidem, apartado 84.

50 — Véanse, en este sentido, las sentencias, antes mencionadas,
Windsurfing Chiemsee (apartados 25 a 27), Philips (apar-
tado 77), Linde y otros (apartado 71) y Libertel (apartado 51).
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ofrecer libremente productos que incorporen
dichas soluciones técnicas o dichas caracte-
risticas de uso, compitiendo con el titular de
la marca. !

84. Por lo que respecta, en particular, al
articulo 3, apartado 1, letra e), segundo
guién, de la Directiva, el Tribunal de Justicia
consider6 que el interés general que persigue
dicha disposicion exige que una forma, cuyas
caracteristicas esenciales respondan a una
funcién técnica, no quede reservada a una
sola empresa y pueda ser libremente utili-
zada por todos. Asi, segin este Tribunal, la
exclusividad inherente al derecho de marca
obstaculizaria la posibilidad de que los
competidores ofrecieran un producto que
incorporase esa funcién. >* De este modo, el
Tribunal de Justicia considera que, al dene-
gar el registro de dichos signos, el articulo 3,
apartado 1, letra e), segundo guién, de la
Directiva refleja el objetivo legitimo «de no
permitir a los particulares utilizar el registro
de una marca para obtener o perpetuar
derechos exclusivos relativos a soluciones
técnicas». >

85. Este Tribunal precisd, igualmente, que
un signo cuyo registro se deniegue sobre la
base del articulo 3, apartado 1, letra €), de la
Directiva no puede adquirir nunca caricter
distintivo, a efectos del articulo 3, apartado 3,

51 — Véase la sentencia Philips, antes citada, apartado 78.
52 — Ibidem, apartados 79 y 80.
53 — Ibidem, apartado 82.

de dicha Directiva, por el uso que se haya
hecho del mismo.>*

86. Asi, conviene recordar que esta disposi-
cién prevé que tnicamente la marca cuyo
registro haya sido denegado en virtud del
apartado 1, letras b), ¢) y d), de la Directiva
puede adquirir, gracias al uso que se ha
hecho de la misma, un caracter distintivo del
que carecfa inicialmente y, en consecuencia,
puede registrarse como marca. >> Por consi-
guiente, un signo cuyo registro ha sido
denegado en virtud del articulo 3, apartado 1,
letra e), de la Directiva queda excluido de la
aplicacién de esta disposicion.

87. Por dltimo, el Tribunal senald, en ese
mismo asunto, que la prueba de la existencia
de otras formas que permitan obtener el
mismo resultado técnico no impide la
aplicacién de la causa de denegacion o de
nulidad del registro contemplada en el
mencionado articulo 3, apartado 1, letra e),
segundo guién, de la Directiva. >

88. En mi opinidn, no cabe duda de que este
razonamiento puede seguirse también res-
pecto de una caracteristica funcional que
forme parte de la apariencia de un producto.
En efecto, si bien este articulo contempla

54 — Ibidem, apartado 75.
55 — Ibidem, apartados 57 y 58.
56 — Ibidem, apartado 81.
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unicamente los signos constituidos exclusi-
vamente por la forma de un producto,
considero que el interés general subyacente
en esta disposicién determina la denegacién
del registro de una funcionalidad como la
que es objeto del procedimiento principal.

89. En primer lugar, el registro de la
funcionalidad en cuestién llevaria, en aplica-
cion del articulo 5, apartado 1, de la
Directiva, a atribuir el uso exclusivo, sin
limitacién en el tiempo, de una solucién
técnica a un unico operador econémico.

90. Esta exclusividad otorgarfa a la parte
demandante un monopolio sobre una carac-
teristica técnica y utilitaria que los consumi-
dores podrian buscar en las aspiradoras sin
bolsa fabricadas por las empresas de la
competencia.

91. Por otra parte, en la medida en que este
uso exclusivo no se limitaria a una caracte-
ristica funcional como la reproducida en la
solicitud de registro, sino que podria abarcar
tantas formas como ésta pudiera adoptar, las
empresas competidoras correrfan el riesgo de
encontrarse en la imposibilidad de determi-
nar con precisién, en cada momento, si les
estd permitido usar esta caracteristica y en
qué condiciones.
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92. De este modo, la concesion y el mante-
nimiento de derechos exclusivos sobre este
tipo de funcionalidad podrian privar a los
operadores econémicos competidores de la
posibilidad de incorporar esta funcionalidad,
con independencia de la forma o el aspecto
que ésta pudiera adoptar. La concesion de un
monopolio de estas caracteristicas podria,
pues, limitar su libertad de forma excesiva en
un sector en el que el progreso técnico se
fundamenta, sin embargo, en un proceso de
mejora continua de las innovaciones ante-
riores. Cabe pensar, con razén, que este
monopolio podria obstaculizar la entrada de
nuevos operadores en el mercado de las
aspiradoras sin bolsa y paralizar la compe-
tencia en el mercado de la innovacién. Asi
pues, ello conllevaria consecuencias perjudi-
ciales para la libre competencia, la cual, no
obstante, es uno de los objetivos perseguidos
por la Directiva.

93. En vista de lo anterior, considero que el
registro como marca de una caracteristica
funcional como la que es objeto del presente
litigio impediria establecer y mantener el
régimen de competencia no falseada perse-
guido por el Tratado CE, tal como se deduce,
en particular del articulo 3 CE, apartado 1,
letras g) y m).*’

57 — En virtud del articulo 3 CE, apartado 1, letras g) y m), «la
accién de la Comunidad implicard, en las condiciones y
segin el ritmo previstos en el presente Tratado: [...] un
régimen que garantice que la competencia no seré falseada en
el mercado interior, [...] el fortalecimiento de la competiti-
vidad de la industria de la Comunidad».
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94. Tal registro seria contrario asimismo al
objetivo establecido en el articulo 7 del
acuerdo ADPIC, segtn el cual, la protecciéon
y la observancia de los derechos de propie-
dad intelectual deben no sélo contribuir a la
promocién de la innovacién tecnolégica y a
la transferencia y difusién de la tecnologia,
sino también garantizar el equilibrio de
derechos y obligaciones entre los diferentes
operadores econdémicos presentes en el
mercado. En la medida en que tanto los
Estados miembros como la Comunidad, por
lo que respecta a sus competencias, *® son
parte de este acuerdo, el articulo 3, apar-
tado 1, letra e), segundo guién, de la
Directiva debe ser interpretado, en la medida
de lo posible, a la luz del tenor literal y la
finalidad del tal acuerdo.

95. En segundo lugar, el registro de una
caracteristica semejante entrafiaria el riesgo
de que se llegara, a través del derecho de
marcas, a que se obtuvieran o perpetuaran
derechos exclusivos sobre invenciones que,
en realidad, son patentables, contraviniendo
con ello el objetivo legitimo perseguido por
el articulo 3, apartado 1, letra e), segundo
guién, de la Directiva.

96. Pues bien, resulta esencial evitar que el
derecho de marca se desvie de su funcién
para obtener una ventaja competitiva inde-
bida. Como sefala acertadamente el 6rgano

58 — Sentencias de 16 de junio de 1998, Hermes International
(C-53/96, Rec. p. 1-3603), apartado 28, y Heidelberger
Bauchemie, antes citada, apartado 20.

jurisdiccional remitente, «la funcién de una
marca no consiste en crear un monopolio
sobre las innovaciones tecnolégicas». >

97. Ha de sefalarse a este respecto que,
segun reiterada jurisprudencia, el derecho de
marca constituye un «elemento esencial del
sistema de competencia no falseado que el
Tratado pretende establecer y mantener».
Mediante sus intervenciones en la materia, el
legislador comunitario ha conseguido prote-
ger este sistema procurando que las marcas
puedan cumplir su funcién esencial. Recor-
demos que esta funcién consiste en garanti-
zar al consumidor o al usuario final la
identidad de origen del producto que con
ella se designa, permitiéndole distinguir
dicho producto de los que tienen otra
procedencia.

98. Para asegurar tal funcién, el articulo 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva reserva al
titular de la marca el uso exclusivo del signo
distintivo y le protege de los competidores
que quisieran abusar de la posicién y la
reputacién de la marca vendiendo productos
en los que ésta figure indebidamente. ®*

59 — Resolucién de remision, apartado 26.

60 — Véanse sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF
(C-10/89, Rec. p. 1-3711), apartado 13, y de 23 de febrero de
1999, BMW (C-63/97, Rec. p. 1-905), apartado 62.

61 — Se trata de lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
llama el «objeto especifico» del derecho de marca. El objeto
especifico define la esencia del derecho de propiedad
industrial y comercial. Véase, en este sentido, la sentencia
de 31 de octubre de 1974, Winthrop BV (16/74, Rec.
p. 1183).

I-709



CONCLUSIONES DEL SR. LEGER — ASUNTO C-321/03

99. No obstante, a diferencia de la protec-
cién otorgada por los otros titulos de
propiedad intelectual e industrial, la protec-
cién conferida por el derecho de marca
puede tener una duracidn ilimitada, siempre
que se haga uso efectivo de ella y se abonen
las tasas de renovacién del registro.

100. Hay, pues, razones para temer que
alguien pueda buscar, a través del derecho
de marca, la proteccién no de un signo
distintivo, sino de una creacién o una
innovacién industrial, que son objeto de
otros derechos de propiedad intelectual y
cuya proteccioén estd, en principio, limitada
en el tiempo.

101. Asi, en el litigio que nos ocupa, si
Dyson merece legitimamente que se recom-
pensen sus esfuerzos de investigacién e
innovacién y, por este motivo, pretende
beneficiarse de derechos exclusivos para la
explotacién de su invencién, considero que
s6lo se le puede otorgar esta proteccion
mediante la concesién de una patente y no
de una marca, ya que se trata de una
innovacion tecnoldgica.

102. Por consiguiente y, en vista de todo lo
anterior, considero que el articulo 3, apar-
tado 1, letra e), segundo guién, de la
Directiva se opone al registro como marca
de una caracteristica funcional que forma
parte de la apariencia de un producto.
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103. En vista de lo anterior, considero que el
signo de que se trata en el presente litigio no
puede adquirir caricter distintivo por el uso
que se haya hecho del mismo en el sentido
del articulo 3, apartado 3, de la Directiva.

104. Asi, tal como he sefialado en los
puntos 85 y 86 de las presentes conclusiones,
resulta tanto del tenor de esta disposicion
como de una jurisprudencia reiterada que
tnicamente la marca cuyo registro haya sido
denegado en virtud del apartado 1,
letras b), ¢) y d), de la Directiva puede
adquirir, gracias al uso que se haya hecho de
la misma, un caricter distintivo del que
carecfa inicialmente y, en consecuencia,
puede registrarse como marca. **

105. Teniendo en cuenta esta respuesta,
considero que no procede analizar los
requisitos que debe cumplir una caracteris-
tica funcional como la que es objeto del
presente litigio para adquirir caracter distin-
tivo en el sentido del articulo 3, apartado 3,
de la Directiva.

62 — Véase nota 55 de las presentes conclusiones.



DYSON

V. Conclusién

106. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia
que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por la High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division:

«1) Una caracteristica funcional que forma parte de la apariencia de un producto y
puede adoptar multitud de aspectos no cumple los requisitos exigidos para
constituir una marca en el sentido del 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, ya que no constituye un signo susceptible de representacién grafica
apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras.

2) En cualquier caso, el articulo 3, apartado 1, letra e), segundo guién, de la
Directiva 89/104 se opone al registro como marca de una caracteristica
funcional que forma parte de la apariencia de un producto.»
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