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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 23 de marzo de 2006 "

I, Introducciéon

1. Se impugna en casacién la sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia
el 10 de noviembre de 2004, > que desestimé
el recurso de nulidad instado contra la
resolucién de la Sala Segunda de Recurso
de la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo
sucesivo, «OAMI»),® por la que se denegé el
registro de una marca que representa un
envoltorio retorcido (forma de papillote) de
caramelos.

2. Se suscita la cuestién de su caricter
distintivo, requisito fundamental para obte-
ner la inscripcién, inspirador de una juris-
prudencia en torno a la interpretacién del
articulo 7, apartado 1, letra b), del Regla-
mento sobre la marca comunitaria * suficien-
temente abundante para resolver las preten-
siones de la parte recurrente, que ha

1 — Lengua original: espaiol.

2 — Sentencia Storck/OAMI (T-402/02, atn no publicada en la
Recopilaci6n).

3 — Resolucién de 18 de octubre de 2002 (asunto R 0256/2001-4).

4 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE)
n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en
aplicacién de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda
Uruguay (DO L 349, p. 83) y, por ultima vez, por el
Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero
de 2004 (DO L 70, p. 1).
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ampliado el debate a la adquisicién de esa
fuerza diferenciadora por el uso.

3. La controversia se extiende, ademads, al
procedimiento ante las Salas de Recurso de
la OAMI en relacién con sus obligaciones de
motivacién y de examinar de oficio los
hechos, aspectos que se abordan también
en estas conclusiones.

II. El marco normativo

4. Las disposiciones necesarias para zanjar
este recurso se encuentran en el mencionado
Reglamento n° 40/94.

5. Con arreglo al articulo 4, tienen acceso al
registro comunitario «los signos que pueden
ser objeto de una representacién grifica, en
particular, las palabras, incluidos los nom-
bres de personas, los dibujos, las letras, las
cifras, la forma del producto o de su
presentacién, con la condicién de que tales
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signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de
los de otras empresas».

6. A tenor del articulo 7, apartado 1, titulado
«Motivos de denegacién absolutos», se
rechaza la inscripcién de:

«a) los signos que no sean conformes al
articulo 4

b) las marcas que carezcan de caricter
distintivo;

7. El apartado 2 del propio articulo 7
reza asi:

«El apartado 1 se aplicard incluso si los
motivos de denegacién sélo existieren en una
parte de la Comunidad.»

8. El apartado 3 prevé que las letras b), ¢) v
d) del apartado 1 no se apliquen, «si la marca
hubiera adquirido, para los productos o
servicios para los cuales se solicite el registro,
un caricter distintivo como consecuencia del
uso que se ha hecho de la mismay.

9. Bajo la rtbrica «Motivacién de las reso-
luciones», el articulo 73 prescribe que «las
resoluciones de la Oficina se motivaran.
Solamente podrin fundarse en motivos
respecto de los cuales las partes hayan
podido pronunciarse».

10. Sobre el examen de oficio de los hechos,
el articulo 74 sefiala:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina
procederd al examen de oficio de los hechos;
sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegacion relativos de registro,
el examen se limitard a los medios alegados y
a las solicitudes presentadas por las partes.

[...]»
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II1. Los antecedentes del recurso de casa-
cién

A. Los hechos del litigio en la instancia

11. El 30 de marzo de 1998 la demandante
deposité una solicitud de marca comunitaria
en la OAMI, en virtud del Reglamento
n° 40/94, consistente en la representacidn,
en perspectiva, de una forma de envoltorio
retorcido (hechura de papillote), que se
reproduce a continuacién:

12. Los productos para los que se buscaba el
amparo registral estin incluidos en la clase
30 del Arreglo de Niza® y corresponden a la
descripcién «caramelos».

5 — Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de
1957, en su versién revisada y modificada.
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13. En una resolucién de 19 de enero de
2001 el examinador rechazé la peticién,
porque el signo carecia de caricter distintivo
en el sentido del articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94 y porque
tampoco lo habia adquirido por el uso para
los toffees (caramelos blandos de café con
leche), en el sentido del articulo 7, apartado 3,
de dicha norma.

14. Interpuesto recurso ante la OAMI el
13 de marzo de 2001, segtn el articulo 59 del
Reglamento n° 40/94, la demandante inst¢ la
anulacién de la resolucién del examinador.

15. La Sala Segunda de Recurso, en resolu-
cién de 18 de octubre de 2002, lo desestimé
por los mismos motivos expuestos en la
decisién impugnada.

16. Entendié que el color del envoltorio
hacia imposible diferenciar, en la reproduc-
cién grafica de la marca solicitada, los tres
tonos que la demandante habia invocado,
siendo, ademas, habitual en los paquetes de
caramelos y frecuente en el comercio.

17. Consideré también que las pruebas
aportadas no demostraban la capacidad
identificadora para los caramelos en general
y, en particular, para los toffees, como
consecuencia de su utilizacién reiterada.
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18. Agotada la via administrativa, August
Storck KG formulé un recurso de anulacién
en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 26 de mayo de 2003.

B. La sentencia impugnada

19. En apoyo de su pretensién August
Storck KG invocéd cuatro motivos basados,
respectivamente, en la infraccién del
articulo 7, apartado 1, letra b); del articulo 7,
apartado 3; del articulo 74, apartado 1,
primera frase; y del articulo 73 del Regla-
mento n° 40/94.

20. Antes de analizar los motivos de impug-
nacién, el Tribunal de Primera Instancia
delimité el objeto del litigio, ya que la
recurrente y la OAMI mantenian divergentes
opiniones sobre el signo, expresando el
convencimiento de que se trataba de una
marca figurativa integrada por la represen-
tacién de una forma de embalaje retorcido
(papillote),® de color dorado,” reivindicada
para «caramelos».®

21. En el primer motivo, el tribunal a quo
estudié el cardcter distintivo en relacién, por

6 — Apartados 21 y 22.
7 — Apartados 23 a 28.
8 — Apartados 29 a 38.

un lado, con los productos y los servicios
para los que se habia reclamado el registro y,
por otro lado, con la percepcién del publico
al que se dirige.” Luego, para apreciar si el
consumidor capta la combinacién de la
forma y del color del paquete como una
indicacién de origen, indagé la impresién de
conjunto provocada por esa composicién, 10
deduciendo que sus caracteristicas no se
apartan suficientemente de las formas basi-
cas empleadas con asiduidad en el envasado
de dulces y, por lo tanto, no se memorizan
como referencias del origen comercial.

22. Corrobord, asimismo, el riesgo de mono-
polizacién del emblema para los caramelos
de que advertia la Sala de Recurso, puesto
que confirmaba su falta de virtualidad
diferenciadora para esas golosinas, de con-
formidad con el interés general subyacente al
motivo de denegacién absoluto del articulo 7,
apartado 1, letra c¢), del Reglamento
n° 40/94. M

23. Del conjunto de las reflexiones prece-
dentes, infirié que un consumidor medio,
normalmente informado, razonablemente
atento y perspicaz no captaria el signo de
manera adecuada para singularizar los pro-
ductos ni para distinguirlos de los de sus
competidores, desestimando, por tanto, la
queja por infundada.

9 — Apartados 48 a 53.
10 — Apartados 54 a 58.
11 — Apartado 60.
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24. Tampoco acogié el segundo motivo, que
denunciaba la violacién del articulo 7, apar-
tado 3, del Reglamento n° 40/94, al no
haberse acreditado la adquisicién de esa
capacidad de identificacién por el uso.

25. De entrada, recapitulé las exigencias de
la jurisprudencia para la obtencién de esa
cualidad, relativas a la atribucién de una
procedencia empresarial determinada;'* a la
mencién de la parte de la Unién Europea en
la que carecfa de caréicter distintivo; " y, por
ultimo, a la ponderacién de ciertos factores
objetivos para apreciar esa circunstancia
sobrevenida. '*

26. Después, rebatié las alegaciones de
August Storck KG apoyadas en datos sobre
el volumen de ventas y sobre los elevados
costes publicitarios de promocionar el toffee
«Werther’s Original» («Werther’s Echte»), ya
que los anuncios adjuntados no contenian
indicio alguno de la utilizacién de la marca,
tal como se habia intentado inscribir, pues
aparecfa acompafiada de signos denominati-

12 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999,
Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y
C-109/97, Rec. p. 1-2779), apartado 52; y sentencia Philips
(C-299/99, Rec. p. 1-5475), apartados 61 y 62.

13 — Segun los pronunciamientos del Tribunal de Primera
Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI
(OPTIONS) (T-91/99, Rec. p. 11-1925), apartado 27; y de
29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una
botella de cerveza) (T-399/02, Rec. p. II-1391), apartados 43
a 47.

14 — Sentencias del Tribunal de Justicia Windsurfing Chiemsee,
apartados 51 y 52; y Philips, ambas citadas, apartados 60 y 61.
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vos y figurativos, sin facilitar la proporcién
de los dispendios correspondientes a cada
simbolo. ' Ademas, esos costes no justifica-
ban que, en toda la Comunidad, los clientes
percibieran el embalaje como una sefial de su
origen.'

27. Para terminar, tampoco amparé la ale-
gacion de que las encuestas incorporadas al
expediente por la demandante apuntaban a
que el conocimiento del caramelo comercia-
lizado por August Storck KG, en cuanto
titulo de propiedad industrial, se deducia de
su forma, puesto que procedia mds bien de
su denominacién «Werther’s», *”

28. En el tercer motivo, la demandante
denunciaba la infraccién del articulo 74,
apartado 1, primera frase, del Reglamento
n° 40/94, pues la Sala de Recurso debié
practicar un examen adicional para eviden-
ciar el uso de la marca.

29. El Tribunal de Primera Instancia refuté
estos argumentos, aduciendo que la OAMI
sélo estd obligada a verificar los hechos que
confieren a la marca un carcter distintivo
adquirido por el uso, en el sentido del
articulo 7, apartado 3, del Reglamento
n° 40/94, cuando el solicitante los ha
invocado; como constaba que August

15 — Apartados 82 a 84.
16 — Apartados 85 a 87.
17 — Apartado 88.
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Storck KG habia suministrado a la OAMI
algunos elementos a tal fin en los que la Sala
de Recurso habia fundado su apreciacién, no
recafa ninguna obligacién adicional sobre los
érganos de la OAMI. En particular, no le
incumbia completar los autos para paliar la
falta de fuerza probatoria de los indicios que
sustentaban la pretensién. '®

30. El cuarto motivo, que imputaba a la
OAMI la infraccién del articulo 73 del
Reglamento n° 40/94, por no haber sopesado
todos los documentos entregados por la
recurrente, y por haber conculcado el
derecho a ser oido, tampoco encontré eco
en el Tribunal de Primera Instancia.

31. Lo desestimé, por un lado, por partir de
una premisa errénea, ya que la Sala de
Recurso habia analizado esos aspectos,
aunque no los consideré suficientes para
acreditar el caracter distintivo de la utiliza-
cién de la marca. Sefials, ademds, que la
propia demandante habfa unido dichos
documentos al expediente, por lo que tuvo
ocasligén de pronunciarse sobre su pertinen-
cia.

IV. El procedimiento ante el Tribunal de
Justicia

32. El recurso de August Storck KG accedié
a la Secretaria de este Tribunal de Justicia el

18 — Apartado 96.
19 — Apartados 100 y 101.

28 de enero de 2005; fue contestado por la
OAMI el 15 de abril siguiente, no habiéndose
instado réplica ni duplica.

33. La vista, a la que asistieron los repre-
sentantes de ambas partes, se celebré el
16 de febrero de 2006, conjuntamente con la
del asunto C-24/05 P, en el que se enfrentan
los mismos contrincantes.

V. Analisis de los motivos de casacion

34. La empresa recurrente sustenta los
cuatro motivos de los que se sirvié ante el
Tribunal de Primera Instancia, relativos a la
violacién del articulo 7, apartado 1, letra b),
del Reglamento n° 40/94; del articulo 74,
apartado 1, primera frase; del articulo 73; y
del articulo 7, apartado 3, todos del propio
Reglamento.

35. La OAMI ha interesado que se declare la
inadmisibilidad de la tercera parte del primer
motivo, asi como la del segundo en su
totalidad, por lo que conviene estudiar
previamente estas alegaciones.
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A. Examen de la admisibilidad de algunos
de los motivos

1. Sobre la inadmisibilidad de la tercera parte
del primer motivo de casacién

36. Con esta queja, August Storck KG
achaca al Tribunal de Primera Instancia un
error en la apreciacién del cardcter distintivo
del papillote, infringiendo el articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

37. Pretexta la insuficiente valoracién de la
combinacién cromatica del envoltorio y el
incompleto estudio del comportamiento del
comprador, pero la OAMI estima que tales
extremos pertenecen al &mbito de los hechos
Y que, por consiguiente, permanecen fuera
de la casacién.

38. La lectura del escrito de interposicién de
este recurso revela claramente que la actora
critica los resultados de la evaluacién de
determinados aspectos ficticos. Mas el
Tribunal de Justicia, en virtud del articulo 58
de su Estatuto, no puede entrar en esos
lances ni en esas pruebas, salvo en caso de
desnaturalizacién o de inexactitud mate-
rial,*® por lo que sélo cabe sugerir que se

20 — Sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI
(C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22. Sobre el alcance
del control casacional, también mis conclusiones en ese
asunto, puntos 58 a 60.
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declare la inadmisibilidad de la tercera parte
del primer motivo.

2. Sobre la inadmisibilidad del segundo
motivo

39. La OAMI acusa a August Storck KG de
repetir los argumentos que sirvieron de base
a un motivo de impugnacién similar al
invocado en primera instancia y apela a una
jurisprudencia constante 2 para que se
inadmita esta reclamacién.

40. Es cierto que, para sustentar la concul-
cacién del articulo 74, apartado 1, primera
frase, del Reglamento n° 40/94 en la senten-
cia impugnada, la recurrente esgrime las
mismas alegaciones del proceso de instancia;
pero, aparte de que no le quedaba otro
remedio, la dltima frase del punto 32 apoya
el reproche al Tribunal de Primera Instancia,
precisamente en haber respaldado el criterio
de la OAML

41. En estas circunstancias, a pesar del
parecido de las tesis de August Storck KG
ante ese 6rgano jurisdiccional con las ahora
defendidas en casacién, le era legitimo
sustentar la violacién del mencionado

21 — Cita los autos del Tribunal de Justicia de 24 de abril de 1996,
CNPAAP /Consejo (C-87/95 B, Rec. p. 1-2003), apartados 29
ss; y de 17 de octubre de 1995, Turner/Comisién

(C 62/94 P, Rec. p. I-3177), apartado 17.
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articulo 74 por el Tribunal de Primera
Instancia en explicaciones idénticas. Por
tanto, la critica de la OAMI a la recurrente
por no haber reprobado el tinico comentario
nuevo integrado en la sentencia dentro de
este motivo, deviene inoperante, ya que cada
parte asume la responsabilidad de elegir la
diana de su censura.

42. Por consiguiente, propongo desestimar
la pretensién de inadmisibilidad de la OAMI
sobre esta queja.

B. Andlisis del fondo de los motivos de
CASACIONn

1. Sobre las dos primeras partes del primer
motivo: la infraccién del articulo 7, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

a) Estudio de la primera parte

43. La recurrente recrimina al Tribunal de
Primera Instancia haber aumentado las
exigencias relativas a la capacidad identifica-
dora del signo, supeditindolo a diferencias
sustanciales con los demas envoltorios,
cuando del articulo 7, apartado 1, letra b),

se deduce que basta un pequefio caricter
distintivo para inscribir una marca comuni-
taria.

44. La OAMI sostiene que esta critica
desconoce la jurisprudencia reiterada en
materia de este tipo de marcas, aunque
ahora se trata de la representacién bidimen-
sional (fotografia) de un emblema tridimen-
sional.

45. Sin duda, el tenor literal de la norma
controvertida parece abogar por el acceso al
registro de cualquier simbolo que disponga
de un minimo poder de distincién.

46. El Tribunal de Justicia declaré que,
aunque los criterios de apreciacién del
caracter distintivo de los signos tridimensio-
nales constituidos por la forma del producto
no divergen de los aplicables a otras
categorias de ensefias, >> hay cierto consenso
acerca de que, en la prictica, serfa més dificil
acreditarlo que en una marca denominativa o
en una figurativa, **

22 — Sentencias Philips, antes mencionada, apartado 48; y de 8 de
abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, Rec.
p. I-3161), apartado 42.

23 — Sentencia del Tribunal de Justicia, Linde y otros, ya citada,
apartado 48.
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47. Ademis, ha admitido en varias ocasiones
que la percepcién del consumidor medio,
parametro determinante para sopesar la
capacidad identificadora de los simbolos
que optan al registro, no es necesariamente
la misma en un emblema tridimensional que
en los de otra indole, cuyos signos no
coinciden con el aspecto de las mercancias
a las que se refieren, ya que esos clientes no
tienen la costumbre de presumir el origen de
los bienes por su forma, al margen de todo
elemento gréfico o textual. **

48. Por estas razones ha juzgado que una
mera diferencia de la norma o de los usos del
ramo no basta para excluir la causa de
denegacién del articulo 3, apartado 1, letra
b), de la Directiva 89/104/CEE, *® y que, por
el contrario, una marca insistente en esa
disparidad y respetuosa de su funcién
esencial no estd desprovista de caricter
distintivo. %

49. Pues bien, en los apartados 56 a 58 de la
resolucién recurrida el Tribunal de Primera
Instancia, como antes la OAMI, constaté la
forma que con mayor probabilidad adoptaria
el objeto controvertido, siguiendo con clari-
dad y exactitud los pronunciamientos aludi-

24 — Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004,
Henkel (C-218/01, Rec. p. 1-1725), apartado 52, sobre los
envases; y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec.
p. [-3793), apartado 65, por lo que atafie a un color.

25 — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

26 — Sentencia Henkel, antes citada, apartado 49, en relacién con
el articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104,
precepto que corresponde al articulo 7, apartado 3, del
Reglamento n° 40/94.
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dos en los puntos precedentes de estas
conclusiones, trasladindolos al caso con-
creto sin tergiversarlos ni aumentar los
requisitos de las marcas tridimensionales,
por lo que carece de fundamento el reproche
que le hace August Storck KG.

50. Propongo, pues, desestimar la primera
parte del primer motivo, por infundada.

b) Sobre la segunda parte del motivo.

51. La parte recurrente critica la mencién
que el apartado 60 de la sentencia impug-
nada hace al riesgo de monopolizacién del
papillote. A su entender, introduce elemen-
tos extrafios, relativos al interés general, en el
examen del cardcter distintivo con arreglo al
articulo 7, apartado 1, letra b), del Regla-
mento, en contra de la jurisprudencia.

52. La OAMI indica que la alusién a ese
riesgo no se incluyé con dnimo de justificar
la denegacién de la inscripcién de la marca,
sino para convenir con la Sala de Recurso en
la pertinencia de recalcar tal contingencia,
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porque confirmaba el andlisis negativo sobre
la capacidad identificadora del envoltorio.

53. En este extremo, comparto plenamente
el parecer de la OAM], pues la estructura de
la sentencia controvertida muestra que el
razonamiento acerca de la competencia entre
empresas, vinculado al imperativo de dispo-
nibilidad, se incluyé «a mayor abunda-
miento», aunque no figure esta expresion
en el tenor del texto, de modo que el criterio
de la recurrente resulta inadecuada, al
haberse demostrado la falta de caricter
distintivo en apartados anteriores de la
misma resolucién judicial.

54. Por lo tanto, sin discutir la medida en la
que el interés general impregna el motivo de
denegacién del articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94,%” ha de
propugnarse su desestimacién.

55. A tenor de lo expuesto en relacién con el
primer motivo, sugiero rechazar sus partes
primera y segunda por infundada e inope-
rante, respectivamente.

27 — La recurrente ha alegado, basindose en mis conclusiones
presentadas en el asunto en el que recay6 la sentencia de
29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 Py C-457/01 P,
Rec. p. I-5089), puntos 78 a 80, y en las del abogado general
Sr. Jacobs, leidas en el caso que dio origen a la sentencia de
16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 (Rec.
p. 1-8317), punto 24, que el interés general y el imperativo de
disponibilidad no subyacen en el articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94. Aunque mantengo la
posicién expresada en ese documento, el Tribunal de Justicia
opiné de otro modo (apartados 25 de la sentencia SAT.1/
OAMI, antes mencionada, asi como 45 y 46 de la sentencia
Henkel/OAM]I, citada).

2. Sobre los motivos segundo y tercero

56. En los apartados 55 a 58 de la sentencia
impugnada se confirmaron las apreciaciones
de la Sala de Recurso sobre el caricter
«usual» del envoltorio en forma de papillote,
al no destacarse suficientemente de otros
modelos corrientes en el mercado de los
caramelos.

57. August Storck KG estima vulnerado el
principio de examen de oficio de los hechos
del articulo 74, apartado 1, primera frase, del
Reglamento n° 40/94 (segundo motivo) y la
méaxima de que las resoluciones de la OAMI
han de cimentarse en elementos abordados
por las partes, recogida en el articulo 73,
segunda frase, de la misma norma, denun-
ciando la indefensién causada con tal omi-
sién (tercer motivo).

58. La parte recurrida, que habia instado la
declaracién de inadmisibilidad del segundo
motivo, pide, a titulo subsidiario, desesti-
marlo por infundado, al igual que el tercero,
por compartir la decisién del Tribunal de
Primera Instancia.

59. Creo que la exégesis de la recurrente
proviene de una comprensién errénea de los
preceptos mencionados, por las siguientes
razones.
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60. En primer lugar, el procedimiento ante
la OAMI se rige, para los motivos de
denegacién absolutos, por el principio inqui-
sitivo, en cuya virtud al érgano administra-
tivo no sélo le compete impulsar de oficio la
tramitacién, sino, ademds, comprobar los
hechos que respalden su decisién, al margen
de las alegaciones de las partes. *®

61. Pero esa regla orientadora no se impone
de manera ilimitada a la OAMI, pues topa
con ciertas lindes, como el margen de
apreciacién de que goza para determinar la
medida en la que basta una averiguacién
objetiva del marco fictico® o la obligacién
de cooperacién de las partes.

62. En segundo lugar, en el recto ejercicio
de esa potestad de instruccién, la OAMI no
solo puede, como zanj6 el Tribunal de
Primera Instancia en el apartado 58 de la
sentencia recurrida, sino que debe construir
su andlisis sobre hechos derivados de la
experiencia prictica generalmente adquirida
con la comercializacién de productos de
consumo general, que cualquier ciudadano
conoce. De no seguirse esta idea, se descar-

28 — Martin Mateo, R./Diez Sénchez, I.)., La marca comunitaria.
Derecho pitblico, Ed. Trivium, Madrid, 1996, p. 111.

29 — Von Miihlendahl, A./Ohlgart, D.C., Die Gemeinschaftsmarke,
Verlag CH. Beck/Verlag Stimpfli + Cie AG, Berna/Mtnich,
1998, p. 93, numero 9. También Bender, A., «Artikel 74», en
Ekey, D.L/Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Mar-
kenrecht, CE. Miiller Verlag, Heidelberg, 2003, p. 1183,
nimero 3.
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tarfan circunstancias relevantes para el caso,
en contra de la méaxima facta pro infectis
haberi non possunt.

63. En suma, conviene conferir a las Salas de
Recurso, por imperativo del buen sentido y
de los principios generales comunes a los
Estados miembros, a los que se refiere el
articulo 79 del Reglamento sobre la marca
comunitaria, la facultad de utilizar los
«hechos notorios» como elemento de sus
pesquisas ex officio.

64. Como es sabido, esos hechos notorios no
requieren comprobacién alguna, incum-
biendo la carga de la prueba a quien desee
refutarlos, en consonancia con el adagio res
ipsa loquitur. De ahi que, incluso si se
aceptara la tesis de que la recurrente no
tuvo opcién de opinar sobre los extremos
patentes en la Sala de Recurso, si se le
presenté ocasién de comentarlos en el
Tribunal de Primera Instancia, érgano que,
en el uso soberano de la potestad de valorar
el expediente, no reputé suficientes los
indicios, por lo que decae la queja relativa a
la pretendida indefensién, sin que proceda
controlar, por el reducido alcance del control
casacional, el acierto de esas tasaciones.

65. De todo lo expresado se colige que el
Tribunal ¢ quo no infringié el articulo 74,
apartado 1, primera frase, del Reglamento
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n° 40/94, al confirmar las apreciaciones de la
Sala de Recurso asentadas en unos hechos
publicamente aceptados, y que August
Storck KG dispuso de la posibilidad de
comentarlos, a mas tardar ante el propio
tribunal @ quo, no habiéndose violado, por
tanto, su derecho de defensa ante ese érgano
jurisdiccional comunitario.

66. Por lo tanto, abogo por desestimar los
motivos de casacién segundo y tercero por
infundados.

3. Sobre el cuarto motivo

67. Basado en un error de derecho impu-
tado al Tribunal de Primera Instancia por
haber denegado al signo la virtualidad
identificadora con arreglo al articulo 7,
apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la
reclamacién se sustenta en dos alegaciones
principales, que ataflen, la primera, al valor
otorgado a ciertos documentos probatorios
de la adquisicion del cardcter distintivo por
el uso y, la segunda, al alcance territorial de
la utilizacién de la marca con ese mismo fin.

a) La evaluacién de determinados datos
comerciales

68. Para acreditar la fuerza diferenciadora
del envoltorio, la recurrente adjunté al
expediente una serie de referencias sobre el
volumen de ventas y sobre los gastos
publicitarios devengados para apoyar la
expansién y el grado de notoriedad del
paquete en forma de papillote.

69. La critica de August Storck KG se dirige
contra la exigencia de la Sala de Recurso, que
el Tribunal de Primera Instancia asumié, de
calcular la cuota de mercado de los produc-
tos provistos de la marca cuestionada a partir
de las cifras mercantiles, lo que, segtin ambos
6rganos, no cabia practicar a partir de las
aportadas por la recurrente, quien, a su vez,
arguye que sobra la demostracién de una
amplia difusién, mediante indices de venta
elevados y durante un largo periodo.

70. Pero, al impugnar la ponderacién de las
pruebas llevada a cabo por el Tribunal de
Primera Instancia, deberia declararse la
inadmisibilidad de esta parte del motivo.
Sin embargo, entendida como una queja
acerca de un error de derecho provocado por
la reclamacién de documentos carentes de la
pertinente fuerza indiciaria, como la cuota de
mercado, procede matizarla.
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71. Segun jurisprudencia reiterada, para
apreciar el cardcter distintivo de una marca,
puede traerse a colacién su cuota de
mercado, la intensidad, la extensién geogra-
fica y la duracién del uso, la importancia de
las inversiones de la compafifa para promo-
cionarla, la proporcién de los sectores
interesados que identifica el producto, atri-
buyéndole un origen empresarial determi-
nado gracias al signo, asi como las declara-
ciones de camaras de comercio e industria o
de otras asociaciones profesionales. *°

72. Pues bien, la estimacién de la pertinencia
y del valor probatorio de esos datos corres-
ponde exclusivamente al juez a quo, sin
ningtn tipo de control en casacién. En los
hechos de este litigio, el Tribunal de Primera
Instancia estudié todo lo incorporado al
expediente por August Storck KG para
justificar la capacidad identificadora obte-
nida mediante el uso del signo, llegando al
convencimiento de su insuficiencia, por lo
que sugirid, especialmente, que la cuota de
mercado constitufa un instrumento eficaz
para tal cometido.

73. Al haber reconocido este Tribunal de
Justicia tal pardmetro como uno de los
adecuados a los efectos que interesan a la
recurrente, no se percibe ningin error de
derecho en la sentencia recurrida, pues se
ajusta a la citada doctrina jurisprudencial.

30 — Sentencias del Tribunal de Justicia Windsurfing Chiemsee,
apartados 51 y 52; y Philips, ambas citadas, apartados 60 y 61.
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74. Ha de considerarse, pues, infundada la
primera parte del cuarto motivo.

b) El alcance territorial de la utilizacién de la
marca

75. Para la actora, al confirmar la aprecia-
cién de la Sala de Recurso de que se han de
suministrar pruebas del cardcter distintivo
conseguido en todos los Estados miembros
de la Unién Europea, el Tribunal de Primera
Instancia violé el mencionado articulo 7,
apartado 3. A su juicio, esa opinién contra-
viene el espiritu del articulo 142 bis de dicho
Reglamento," de cuya exégesis teleoldgica
se desprenderia la necesidad de cumplir tal
condicién en una «parte sustancial» de la
superficie de la Comunidad

76. Segin la OAMI, no se trata del empleo
del emblema en una «parte sustancial», sino
en la parte de la Unién en la que la marca no
podia dar satisfaccién a las funciones tipicas
de esa clase de propiedad industrial, debido a
sus caracteristicas.

31 — En la versién consolidada preparada por la OAMI, dicho
precepto lleva el ndmero 159 bis (http://oami.eu.int/es/mark/
aspects/reg.htm).
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77. La respuesta a esta disputa presupone
una interpretacién sistematica del articulo 7
del Reglamento n° 40/94.

78. Asi, el apartado 1, letra b), en relacién
con su apartado 2, deja entrever que,
faltando la fuerza diferenciadora en una
parte de la Comunidad, el precepto rige
plenamente y ha de rechazarse la inscripcién.

79. Ademds, aunque el apartado 2 no se
refiere al apartado 3, no cabe entender que la
exigencia sobre el ambito del caricter
distintivo resulte de menor intensidad, pues
serfa ilégico disminuirla para los simbolos
que pretenden haberlo adquirido por el uso
frente a los que acceden al registro por
primera vez, sin experiencia previa en el
mercado. Es dificil imaginar alguna razén
para que el legislador hubiera querido
consagrar tal diferencia de trato. En realidad,
esta argumentacién seria contraria al sis-
tema, pues, al reducirse el grado de requeri-
miento a la virtualidad identificadora lograda
tras el empleo duradero del signo, no tendria
sentido, en la duda, intentar primero su
aceptacién por la OAMI como marca
comunitaria.

80. La alegacién de la recurrente basada en
el articulo 159 bis del Reglamento n° 40/94,
estd ayuna de todo fundamento, pues esa

norma refleja una solucién politica, desde
luego con repercusiones juridicas, al pro-
blema surgido con la ampliacién de la
Comunidad sobre la vigencia de las marcas
comunitarias registradas o pedidas antes
del 1 de mayo de 2004, orientada a alcanzar
la seguridad juridica necesaria tanto para sus
titulares, como para los de signos amparados
por las legislaciones de los nuevos Estados
miembros. Asi se deduce del apartado 2 del
citado articulo 159 bis, a cuyo tenor, «el
registro de una marca comunitaria que sea
objeto de solicitud en la fecha de la adhesién
no podra denegarse por ninguno de los
motivos de denegacién absolutos enumera-
dos en el apartado 1 del articulo 7, siempre
que tales motivos sean aplicables simple-
mente a causa de la adhesion de un nuevo
Estado miembro».

81. Ademis, como explica oficialmente la
OAML? el titular en un nuevo Estado
miembro de un derecho anterior a una
marca comunitaria puede prohibir el uso de
esta Ultima en su territorio, cuando ambas
entren en conflicto, con arreglo a los
articulos 106 y 107 del Reglamento
n° 40/94, que ya incluian normas para
resolver los conflictos derivados de la
entrada en vigor del propio Reglamento
n°® 40/94 de cara a los simbolos registrados
de conformidad con las legislaciones nacio-
nales.

32 — Comunicacién n°® 5 del presidente de la Oficina, de 16 de
octubre de 2003 (puede consultarse en http://oami.eu.int/es/
office/aspects/communications/05-03.htm).
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82. De ahi que las pautas hermenéuticas del
mencionado articulo 159 bis traidas a
colacion por la actora para explicar el dmbito
del articulo 7, apartado 3, del Reglamento
n° 40/94, estén fuera de lugar y carezcan de
pertinencia.

83. Por lo tanto, no pudiendo acogerse
tampoco esta alegacion, procede desestimar,
de igual manera, el cuarto motivo y, por
ende, el recurso en su totalidad.

VII. Conclusiéon

VI. Costas

84. En virtud de lo sancionado en el
articulo 122, en relacién con el apartado 2
del articulo 69 del Reglamento de Procedi-
miento, aplicable al recurso de casacién por
disposicién del articulo 118, la parte que
pierda el proceso ha de ser condenada en
costas. Si se desestiman, como recomiendo,
los motivos de casacién invocados por la
recurrente, habrd que exigirle el pago de las
costas causadas en casacion.

85. En atencién a los razonamientos anteriores, sugiero al Tribunal de Justicia
desestimar el recurso de casacién interpuesto por August Storck KG contra la
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2004,
en el asunto T-402/02, cargando a la recurrente las costas ocasionadas en su

tramitacién.
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