SENTENCIA DE 10.3.2011 — ASUNTO C-51/10 P

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 10 de marzo de 2011 °*

En el asunto C-51/10P,

que tiene por objeto un recurso de casacion interpuesto, con arreglo al articulo 56 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 1 de febrero de 2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0., con domicilio social en Czestochowa
(Polonia), representada por el Sr. A. von Miihlendahl, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. J.-J. Kasel, M. Ilesi¢
(Ponente) y M. Safjan y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazak;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de no-
viembre de 2010;

vista la decisién adoptada por el Tribunal de Justicia, oido el Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante su recurso de casacién, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (en lo
sucesivo, «Technopol») solicita la anulacién de la sentencia del Tribunal de Prime-
ra Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 2009, Agencja
Wydawnicza Technopol/OAMI (1000) (T-298/06; en lo sucesivo, «sentencia recu-
rrida»), mediante la cual éste desestimé su recurso para que se anulase la resolucién
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de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 7 de agosto de 2006 (asunto R 447/2006-4;
en lo sucesivo, «resolucién controvertida»), relativa a la solicitud de registro del signo
«1000» como marca comunitaria.

Marco juridico

El articulo 4 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rdbrica «Signos que pueden
constituir una marca comunitaria», establece:

«Podran constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de
representacion grafica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentacién, con la
condicién de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los ser-
vicios de una empresa de los de otras empresas.»

Elarticulo 7 de dicho Reglamento, con la ribrica «Motivos de denegacién absolutos»,
dispone:

«1. Se denegar4 el registro de:

b) las marcas que carezcan de carécter distintivo;
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c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones
que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la canti-
dad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica o la época de produccion del
producto o de la prestacion del servicio, u otras caracteristicas del producto o del
servicio;

3. Las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicarén si la marca hubiera adquirido,
para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un caracter distin-
tivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

Con arreglo al articulo 12 del Reglamento n° 40/94, titulado «Limitacién de los efec-
tos de la marca comunitaria»:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su titular que prohiba
a un tercero hacer uso, en el trafico econémico:

b) deindicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
a la procedencia geogrifica, a la época de produccién del producto o de la presta-
cidén del servicio o a otras caracteristicas de éstos;

I - 1549



SENTENCIA DE 10.3.2011 — ASUNTO C-51/10 P

siempre que ese uso se realice conforme a las practicas leales en materia industrial o
comercial.»

El articulo 74 de dicho Reglamento, titulado «Examen de oficio de los hechos»,
dispone:

«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.

2. La Oficina podra no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado
o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entré
en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, el presente litigio sigue rigiéndose por el
Reglamento n° 40/94, habida cuenta de la fecha en que ocurrieron los hechos.

Antecedentes del litigio y resolucion controvertida

El 4 de abril de 2005, Technopol presenté ante la OAMI una solicitud de registro
como marca comunitaria del signo siguiente:

1000
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Los productos para los cuales se solicité el registro pertenecen a la clase 16 del Arre-
glo de Niza 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, y
corresponden a la descripcion «folletos; publicaciones periddicas, incluidas las que
contengan crucigramas y juegos; prensa diaria».

El 31 de enero de 2006, el examinador desestimé esta solicitud basandose en el ar-
ticulo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n°® 40/94, debido a que el signo
«1000» carecia de caracter distintivo y constituia una indicacién descriptiva del con-
tenido o de otras caracteristicas de los productos a los que se refiere.

El 31 de marzo de 2006, Technopol interpuso un recurso contra la decisién del exa-
minador. Mediante resolucién de 7 de agosto de 2006, la Cuarta Sala de Recurso de la
OAMI confirmd la decision del examinador.

Dicha Sala consideré que el signo «1000» podia servir para designar el contenido de
las publicaciones de Technopol y que, en cualquier caso, dicho signo no era distintivo
pues seria percibido por el consumidor como un elogio a dichas publicaciones y no
como una indicacién de procedencia.

En concreto, en los apartados 18 y 19 de la resolucién controvertida, la Sala de Recur-
so senald lo siguiente:

«18. [...] Es frecuente que las publicaciones periédicas publiquen clasificaciones con
distintas informaciones [...]. En tales casos, se da preferencia a las cifras redon-
das por su valor expresivo.
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19. Ademais, los [productos] a los que se refiere la solicitud incluyen [...] publica-
ciones que contienen distintas compilaciones [...]. Las publicaciones de este tipo
suelen contener un nimero redondo de informaciones [...]. Del mismo modo, el
[signo “1000”] puede ser usado, sin lugar a dudas, descriptivamente, en concreto
en las “publicaciones periddicas que contengan crucigramas y juegos’, para las
que se ha solicitado la proteccién. El piblico pertinente percibird el [signo “1000”]
que figura en la publicacion en cuestiéon como una indicacién de que tiene pre-
cisamente 1000 adivinanzas o juegos. Como han demostrado las btsquedas en
Internet, ya existen numerosos productos de este tipo en el mercado [...].»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el
18 de octubre de 2006, Technopol interpuso un recurso en el que solicitaba la anula-
cién de la resolucion controvertida.

En apoyo de su recurso, la recurrente invocaba dos motivos: el primero, basado en la
infraccion del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y el segundo, en
la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

En el marco del primer motivo, Technopol sostenia que el signo «1000», sin términos
adicionales, no es descriptivo. Consideraba que desde el punto de vista del consumi-
dor no podia establecerse ninguna relacién directa y concreta entre dicho signo y las
caracteristicas de los productos a los que se refiere.
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El Tribunal de Primera Instancia desestimo esta alegacion y, consecuentemente, el pri-
mer motivo. Las razones esenciales que condujeron a esta decisién son los siguientes:

«211[...] Los signos y las indicaciones a que se refiere el articulo 7, apartado 1, letra c),

22

23

24

25

del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal, desde el
punto de vista del publico al que se dirigen, para designar, directamente o me-
diante la mencién de una de sus caracteristicas esenciales, el producto o el servi-
cio para el que se solicita el registro [...]

Segun reiterada jurisprudencia, el signo sera descriptivo si su relacién con los
productos o servicios de que se trate es lo suficientemente directa y concreta para
permitir al publico interesado percibir inmediatamente y sin mayor reflexién, una
descripcion de los productos y de los servicios controvertidos o de alguna de sus
caracteristicas esenciales [...]

Por lo tanto, la apreciacion del caracter descriptivo de un signo sélo puede efec-
tuarse, por una parte, en relacion con la forma en que lo entiende el publico al que
va dirigido y, por otra parte, en relacién con los productos o con los servicios de
que se trata [...]

En el presente asunto, los productos en cuestién son folletos, publicaciones pe-
riddicas, incluidas las que contienen crucigramas y juegos, y la prensa diaria, y es-
tan destinados al publico en general, extremo que las partes no han discutido. [...]

Procede, por lo tanto, determinar si el consumidor medio, normalmente informa-
do y razonablemente atento y perspicaz percibird en el [signo “1000”], sin ningtin
elemento adicional, una descripcién de alguna de las caracteristicas de los pro-
ductos contemplados en las solicitudes de registro.
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A este respecto, procede sefialar que, como se deduce de los apartados 18 y 19
de la resolucién [controvertida], desde el punto de vista del publico interesado,
existe una relacion directa y concreta entre el signo “1000” y ciertas caracteristi-
cas de los productos a los que se refiere. En efecto, el signo “1000” se refiere a una
cantidad y serd percibido inmediatamente y sin mayor reflexiéon por el ptblico
al que va dirigido como una descripcién de las caracteristicas de los productos
controvertidos, en particular la cantidad de paginas y de obras, de informacién y
de juegos compilados, o la clasificacién jerdrquica de las referencias contenidas.
El hecho de que la marca solicitada s6lo se componga de cifras no obsta a esta
apreciacion, puesto que [...] el piblico destinatario puede identificar ficilmente el
elemento que falta, al ser inmediata la asociacién entre la cifra y dichas caracte-
risticas de los productos controvertidos.

En concreto, como constaté la Sala de Recurso en los apartados 18 y 19 de la
resolucién [controvertida], es frecuente que en los folletos y en las publicacio-
nes periddicas se publiquen clasificaciones y compilaciones, con preferencia, en
cuanto a la indicacién del contenido, por las cifras redondas; la Sala de Recurso
menciona, en particular, a este respecto el ejemplo “1.000 preguntas y respuestas”.
Estos hechos refuerzan la relacion descriptiva que existe, desde el punto de vista
del consumidor medio, entre los productos controvertidos y el [signo “10007].

30 Una vez determinado el cardcter descriptivo del [signo “1000”] en relacién con

los productos contemplados en la solicitud de registro, procede examinar si la
marca solicitada se compone exclusivamente de signos descriptivos y si no con-
tiene otros elementos que puedan oponerse a la apreciaciéon de su naturaleza des-
criptiva. [...] En el presente asunto, el signo verbal “1000” se presenta sin ningun
elemento que lo distinga del modo en que habitualmente se indica una cantidad
que pueda privarle de su caracter descriptivo.
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De todo lo anterior resulta que el signo verbal “1000” designa caracteristicas de
los productos a los que se refiere, en particular, la cantidad de paginas y de obras,
de informacién y de juegos compilados, o su clasificacion jerdrquica, que pueden
ser tenidas en cuenta cuando el ptblico destinatario realiza su eleccién y que, por
consiguiente, constituyen caracteristicas esenciales de dichos productos. [...]

Esta conclusion no queda desvirtuada por las demads alegaciones de la demandan-
te. [...] En primer lugar, en cuanto a la alegacién basada en que el registro del signo
“1000” no priva a terceros del derecho a usar dicha cifra para designar cantidades
cuando dicho uso no constituya una violacién del derecho de marca, procede
desestimarla por inoperante. Mediante esta alegacion, la demandante evoca el
contenido del articulo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94 [...], en relacién con
las limitaciones al derecho exclusivo que confiere el registro de una marca. En
efecto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia,
no cabe invocar el articulo 12 del Reglamento n° 40/94 en el procedimiento de
registro [...]. La aplicacion de este articulo presupone la existencia de un signo
que ha sido registrado como marca, bien porque ha adquirido caricter distintivo
por el uso, de conformidad con el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94,
bien por la coexistencia de elementos descriptivos y no descriptivos, lo que no es
el caso en el presente asunto [...]. Por consiguiente, no se puede considerar que el
articulo 12 del Reglamento n° 40/94 permite flexibilizar los criterios de examen
de los motivos de denegacién absolutos de registro.

En segundo lugar, en cuanto a la alegacion de la demandante de que no hay nin-
guna necesidad de que el [signo “1000”] siga estando libre para terceros, porque,
al tratarse de nimeros de cuatro cifras, existen 10.000 combinaciones posibles,
procede subrayar que [...] la denegacién del registro de la marca en cuestion se
basa en el cardcter descriptivo del signo. Este carcter descriptivo impide que el
[signo “1000”] cumpla la funcién de indicar el origen comercial de los productos
contemplados en la solicitud de registro. Por lo tanto, la existencia de otras com-
binaciones posibles de cifras es irrelevante a los efectos del registro. Ademas, el
hecho de que la OAMI haya registrado como marcas los signos IX y XD, que de-
jan a disposicion de los competidores menos combinaciones posibles de cifras y
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letras, carece de pertinencia. La legalidad de las resoluciones de la Sala de Recur-
so debe apreciarse tinicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94 y no sobre
la base de la practica decisoria de la OAMI [...]»

Tras confirmar la pertinencia, en este asunto, del motivo de denegacién previsto en el
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Ins-
tancia se abstuvo de examinar el segundo motivo del recurso, basado en la infracciéon
del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

Technopol solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene en costas a la OAMI.
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La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casacion.

— Condene en costas a Technopol.

Sobre el recurso de casacion

Technopol invoca dos motivos. El primer motivo se basa en la vulneracién del ar-
ticulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, al no haber tenido en cuenta el
Tribunal de Primera Instancia todos los criterios pertinentes para aplicar esta dispo-
sicion. Mediante su segundo motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera
Instancia que no haya tenido en cuenta la practica anterior de la OAMI.

Sobre el primer motivo, basado en la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

En apoyo de su primer motivo, la recurrente sostiene, en particular, que de la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia, en concreto, del apartado 37 de la sentencia de
20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. 1-6251),
se deduce que la aplicacién del motivo de denegacién previsto en el articulo 7,
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apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94 est4 sometida no sélo al criterio relativo
del «uso normal» citado por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 21 de
la sentencia recurrida, sino también al requisito de que haya identidad del signo en
cuestion con medios habituales de designacion de los productos o de los servicios de
que se trate o de sus caracteristicas. Considera que, al no haber observado este dltimo
requisito, el Tribunal de Primera Instancia ampli6 erréneamente el 4mbito de aplica-
cién de dicho motivo de denegacion.

Por otra parte, la sentencia recurrida carece de apreciaciones que demuestren que el
uso del signo «1000» constituye un «uso normal» para designar los productos para
los que se solicitd el registro. Los ejemplos a los que se remiti6 el Tribunal de Primera
Instancia en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida se refieren al uso de cifras
en combinacién con otros términos. A juicio de la recurrente, dicha sentencia se basa
en una premisa erréonea, que es suponer que cualquier signo constituido por una cifra
va a ser usado necesariamente acompanado de indicaciones descriptivas o genéricas.
En consecuencia, considera que el Tribunal de Primera Instancia basé su apreciaciéon
en suposiciones.

Por lo demds, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en
cuenta la relacién que existe entre el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n°40/94y el articulo 12, letra b), de dicho Reglamento. En el apartado 32 de la senten-
cia recurrida limité equivocadamente el alcance de este tGltimo articulo a los casos en
los que un signo «ha sido registrado como marca, bien porque ha adquirido caracter
distintivo por el uso, de conformidad con el articulo 7, apartado 3, del Reglamento
n° 40/94, bien por la coexistencia de elementos descriptivos y no descriptivos».

Ademis, el Tribunal de Primera Instancia no traté de modo juridicamente suficiente
la alegacién de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que no existia una necesidad
de que el signo «1000» estuviera disponible. En su respuesta a dicha alegacion, en el
apartado 33 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no examind
la cuestidn del interés general que subyace tras el articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94.
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La OAMI alega, en primer lugar, que la aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento n° 40/94 no conlleva necesariamente que el signo controvertido cons-
tituya un «medio habitual» de designacién de una caracteristica de los productos o
de los servicios de que se trate. Basta con que dicho signo pueda ser utilizado para
designar una caracteristica.

A juicio de la OAM]J, el signo «1000» hace pensar inmediatamente en el contenido de
la publicacion a que se refiere, ya que indica la cantidad de péginas o de informacién.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia no puede volver a examinar la apreciacién facti-
ca realizada por el Tribunal de Primera Instancia de que el ptblico cuenta con que el
signo «1000» designe la magnitud del contenido de dicha publicacién.

Por otra parte, en cuanto a la relaciéon que existe entre el articulo 7, apartado 1, le-
tra c), del Reglamento n° 40/94 y el articulo 12, letra b), de este Reglamento, la OAMI
recuerda que este tltimo articulo se refiere a la limitacién de los efectos de una marca
registrada y no a la aptitud de los signos para ser objeto de registro como marca co-
munitaria. Por consiguiente, no existe la interaccién entre ambos articulos invocada
por la recurrente.

La OAMI sostiene, por tltimo, que el Tribunal de Primera Instancia tuvo debidamen-
te en cuenta el interés general. Considera que el Tribunal declaré justificadamente
que es indiferente que muchos otros signos constituidos por cifras sigan a disposicién
de los competidores para designar sus productos. La OAMI recuerda, a este respecto,
que el examen de un motivo de denegacién absoluto debe limitarse al signo contro-
vertido y a su significado en relacién con los productos o con los servicios a los que
se refiere.
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Apreciacion del Tribunal de Justicia

Con caracter preliminar, procede sefialar que la circunstancia de que un signo esté
compuesto exclusivamente por cifras no impide por si misma su registro como marca.

En lo que respecta a la marca comunitaria, asi se desprende del articulo 4 del Regla-
mento n°40/94, que establece expresamente que las cifras figuran entre los signos que
pueden constituir una marca.

Por otra parte, el hecho de que un signo como el controvertido esté constituido por
cifras sin alteraciéon grafica y por tanto el solicitante del registro no lo haya estiliza-
do de manera creativa o artistica no se opone tampoco, en s{ mismo, a que dicho
signo pueda ser registrado como marca (véase, por analogia, en cuanto a los signos
constituidos por una letra, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre
de 2010, OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, Rec. p. 1-8265,
apartado 38).

Sin embargo, como también resulta del articulo 4 del Reglamento n° 40/94, el registro
como marca de un signo estd sometido al requisito de que éste sea apropiado para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Pues bien, un signo que tiene, en relacién con los productos o los servicios para los que
se solicita su registro como marca, cardcter descriptivo, en el sentido del articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, carece, sin perjuicio de la aplicacion del
apartado 3 de dicho articulo, de caracter distintivo en relacién con tales productos o
servicios [véase, por analogia, en cuanto a las disposiciones del articulo 3 de la Direc-
tiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

I - 1560



34

35

36

37

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL / OAMI

(DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004,
Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 19; en cuanto al articulo 7 del
Reglamento n°® 40/94, véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de
2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 30, y el auto de este mis-
mo Tribunal de 5 de febrero de 2004, Streamserve/ OAMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461,
apartado 24].

Al haber declarado el Tribunal de Primera Instancia que el signo «1000» tiene tal
cardcter descriptivo para los productos contemplados por la solicitud de registro
presentada por Technopol, procede comprobar si, como sostiene la recurrente, esta
apreciacion derivaba de una interpretacién excesivamente amplia y, consecuente-
mente, errénea de dicho articulo 7, apartado 1, letra c).

A este respecto, procede examinar, en primer lugar, la alegacién de la recurrente de
que, basdndose en dicha disposicion, sélo se pueden denegar los signos que corres-
pondan a «medios habituales» de designacion de caracteristicas de los productos o de
los servicios para los que se solicita el registro.

Al examinar esta alegacion, se ha de tener debidamente en cuenta el objetivo perse-
guido por el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. En efecto, cada
uno de los motivos de denegacién enumerados en dicho articulo 7, apartado 1, debe
interpretarse a la luz del interés general subyacente tras cada uno de ellos (véanse,
en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/
OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 45, y de 14 de septiembre
de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, Rec. p. I-8403, apartado 43).

El interés general que subyace tras el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94 consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las
caracteristicas de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro
como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores econémicos
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que ofrezcan tales productos o servicios (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/
Wrigley, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia citada).

A fin de garantizar la plena realizacién de este objetivo de libre utilizacién, el Tribunal
de Justicia ha precisado que, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario que el signo
en cuestidn se utilice efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con
fines descriptivos. Basta que dicho signo pueda utilizarse con tales fines (sentencias,
antes citadas, OAMI/Wrigley, apartado 32, y Campina Melkunie, apartado 38, y auto
del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2010, Mergel y otros/OAMI, C-80/09 P,
apartado 37).

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la aplicacién de este motivo de
denegacién no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto,
actual o serio y que, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el nimero de
competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestiéon
(sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 y C-109/97, Rec. p. 1-2779, apartado 35, y de 12 de febrero de 2004, Ko-
ninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 58). Ademas, es irre-
levante que existan otros signos mas usuales que el controvertido para designar las
mismas caracteristicas de los productos o servicios mencionados en la solicitud de
registro (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 57).

De lo anterior se deduce que la aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra c), del Re-
glamento n° 40/94 no exige que el signo controvertido se corresponda con medios
habituales de designacion. Por consiguiente, el apartado 37 de la sentencia Procter &
Gamble/OAM]I, antes citada, invocado por la recurrente, en el que se emplean los tér-
minos «identidad con medios habituales de designacién de los productos o de los ser-
vicios de que se trate o de sus caracteristicas» no puede ser entendido en el sentido de
que define un requisito para denegar el registro de un signo como marca comunitaria.
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En segundo lugar, procede examinar la alegacién de la recurrente de que los ejem-
plos mostrados por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 26 y 27 de la
sentencia recurrida son hipotéticos e improcedentes en relacién con los requisitos a
los que estd sometida la aplicacion del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94.

La recurrente se refiere, en particular, a las constataciones realizadas por el Tribunal
de Primera Instancia en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida en cuanto a
la percepcion del signo «1000» como una descripcién de la cantidad de paginas o de
informacién y a la publicacién frecuente, en los folletos y en las publicaciones perié-
dicas, de clasificaciones y compilaciones cuyo contenido se indica mediante cifras
redondas.

A este respecto, alega que, aun suponiendo que dichas constataciones facticas sean
exactas, la apreciacién realizada por el Tribunal de Primera Instancia de que tales
hechos son pertinentes para llegar a la conclusién de que un signo es descriptivo en
el sentido del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, demuestra una
interpretacidn errénea de esta disposicién.

Aunque la recurrente no invoca, mediante esta alegacién, una alteracién sustancial
de los elementos de prueba, reprocha al Tribunal de Primera Instancia el que haya
incurrido en un error de Derecho, pues, a su juicio, el razonamiento seguido en la
sentencia recurrida es incoherente y se basa en una comprensidén incorrecta de la dis-
posicién aplicada. En consecuencia, al contrario de lo que sostiene la OAM]I, el Tri-
bunal de Justicia puede examinar dicha alegacion en el presente recurso de casacion.

En cuanto a si la sentencia recurrida estd viciada por tal incoherencia o compresiéon
incorrecta por falta de pertinencia de las constataciones realizadas en dichos apar-
tados 26 y 27 para la aplicacion del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
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n°40/94, procede precisar el alcance de esta disposicidn, en particular con respecto al
articulo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento.

Como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, los signos descrip-
tivos a los que se refiere el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94
carecen también de caricter distintivo en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b),
de este Reglamento. Inversamente, un signo puede carecer de caracter distintivo en el
sentido de dicho articulo 7, apartado 1, letra b), por razones distintas de su eventual
cardcter descriptivo (véanse, en cuanto a la disposicion idéntica del articulo 3 de la
Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, aparta-
do 86, y Campina Melkunie, apartado 19).

Por lo tanto, existe cierto solapamiento entre los respectivos dmbitos de aplicacién
del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94 y de este articulo 7, apar-
tado 1, letra c) (véase, por analogia, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes
citada, apartado 67), aunque la primera de estas disposiciones se diferencia de la se-
gunda en que abarca todos los supuestos en los que un signo no puede distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

En estas circunstancias, es importante, a efectos de una correcta aplicacién del ar-
ticulo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, velar por que la aplicacién del motivo
de denegacién enunciado en el articulo 7, apartado 1, letra c), quede debidamente
reservada a los supuestos propiamente contemplados por este motivo de denegacién.

Estos supuestos son aquellos en los que el signo cuyo registro como marca se solicita
puede designar una «caracteristica» de los productos o de los servicios para los que
se solicita. En efecto, al emplear, en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94, los términos «la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la pro-
cedencia geogréfica o la época de produccién del producto o de la prestacion del
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servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio», el legislador ha indicado,
por una parte, que la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica o la época de produccién del producto o de la prestacién del servicio de-
ben ser considerados todos ellos como caracteristicas de los productos o de los servi-
cios y, por otra parte, ha precisado que esta lista no es exhaustiva y que se puede tener
también en cuenta cualquier otra caracteristica de los productos o de los servicios.

La eleccion por el legislador del término «caracteristica» pone de relieve que los sig-
nos contemplados por dicha disposicién no son los que sirven para designar una pro-
piedad, ficilmente reconocible por los sectores interesados, de los productos o de
los servicios para los que se solicita el registro. Como ya ha subrayado el Tribunal
de Justicia, s6lo se puede denegar el registro de un signo sobre la base del articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 si cabe razonablemente pensar que serd
efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripciéon de una
de dichas caracteristicas (véanse, por analogia, en cuanto a la disposicién idéntica del
articulo 3 de la Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiem-
see, apartado 31, y Koninklijke KPN Nederland, apartado 56).

Estas precisiones tienen una especial pertinencia cuando se trata de signos constitui-
dos exclusivamente por cifras.

En efecto, puesto que tales signos suelen ser asimilados a nimeros, en el comercio
pueden servir, en particular, para designar una cantidad. Sin embargo, para poder
denegar el registro de un signo constituido exclusivamente por cifras, basindose en
el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debido a que designa una
cantidad, ha de ser razonable pensar que, para los sectores interesados, la cantidad
indicada por dichas cifras caracteriza los productos o los servicios para los que se
solicita el registro.
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Como se deduce de los apartados 26 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal
de Primera Instancia basé su decision en el hecho de que el signo «1000» podria indi-
car el nimero de péginas de los productos contemplados por la solicitud de registro
y en la circunstancia de que es frecuente que en estos productos se publiquen clasifi-
caciones, compilaciones de informacién y juegos cuyo contenido se indica preferen-
temente mediante una expresién acompaiiada de cifras redondas.

Sin que sea necesario examinar si todos estos elementos permitieron concluir que el
numero 1000 caracteriza los productos contemplados por la solicitud de registro, hay
que observar que, cuando menos, la apreciacién realizada por el Tribunal de Primera
Instancia de que el signo «1000» tiene caracter descriptivo habida cuenta de los jue-
gos compilados incluidos en dichos productos no es incompatible con las precisiones
aportadas anteriormente en cuanto al alcance del articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94.

Como se deduce tanto de los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida como de
los extractos de la resolucién controvertida a los que remiten dichos apartados, la
Cuarta Sala de Recurso de la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia constataron
que Technopol habia solicitado el registro del signo «1000», en particular, para «pu-
blicaciones periddicas, incluidas las que contengan crucigramas y juegos». También
constataron que existen muchos productos de este tipo en el mercado y que estos
productos suelen contener un nimero redondo de informaciones. De conformidad
con una apreciacion realizada por dicha Sala de Recurso en el apartado 19 de la re-
solucién controvertida, y a la que, en esencia, el Tribunal de Primera Instancia se
remiti6 en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, el signo «1000» que figure
en una publicacion de este tipo serd percibido como una indicacién de que ésta tiene
1.000 crucigramas.

La aplicacion del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94 a estas cir-
cunstancias facticas no demuestra una interpretacion errénea de esta disposicion.
En efecto, cuando una solicitud de registro se refiere, en concreto, a una categoria de
productos cuyo contenido se designa fécil y tipicamente por la cantidad de sus unida-
des, es razonable pensar que los sectores interesados reconocerdn efectivamente un
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signo constituido por cifras de este tipo como una descripcion de dicha cantidad v,
por lo tanto, de una caracteristica de estos productos.

De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia pudo apreciar, sin incurrir en
error de Derecho, que, basdndose en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94, se debia denegar el registro del signo «1000» para los productos contempla-
dos por la solicitud de registro presentada por Technopol.

Por consiguiente, al tener que desestimar también la alegacién basada en una incohe-
rencia o en una comprension incorrecta del articulo 7, apartado 1, letra c), del Re-
glamento n° 40/94, procede examinar, en tercer lugar, la alegacion de la recurrente
basada en un desconocimiento de la relacién que, a su juicio, existe entre esta dispo-
sicién y el articulo 12, letra b), de dicho Reglamento, y, en cuarto y dltimo lugar, la
alegacion de que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo debidamente en cuenta en
su apreciacidn el interés general subyacente tras dicho articulo 7, apartado 1, letra c).

En cuanto al articulo 12, letra b), del Reglamento n°® 40/94, el Tribunal de Justicia ya
ha tenido ocasién de senalar que la regla que establece esta disposiciéon no influye
de forma determinante en la interpretacion de la norma del articulo 7, apartado 1,
letra c), de este Reglamento (véase, en cuanto a la disposicion idéntica que figura en
el articulo 6 de la Directiva 89/104, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada,
apartado 28).

En efecto, como expuso justificadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apar-
tado 32 de la sentencia recurrida, el articulo 12 del Reglamento n° 40/94 se refiere
a la limitacién de los efectos de la marca comunitaria, mientras que el articulo 7 de
este Reglamento versa sobre los motivos de denegacion del registro de signos como
marcas.
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Contrariamente a lo que parece sugerir la recurrente, la circunstancia de que el ar-
ticulo 12, apartado b), garantice que cualquier operador econémico pueda usar libre-
mente indicaciones relativas a las caracteristicas de los productos y de los servicios no
restringe en modo alguno el alcance del articulo 7, apartado 1, letra c). Por el contra-
rio, dicha circunstancia pone de manifiesto el interés en que el motivo, por otra parte
absoluto, de denegacién enunciado en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamen-
to n° 40/94 se aplique efectivamente a cualquier signo que pueda designar una carac-
teristica de los productos o de los servicios para los que se solicita su registro como
marca (véanse, en este sentido, en relacién con el articulo 6 de la Directiva 89/104,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec.
p- I-3793, apartados 58 y 59, y, tratdndose del articulo 12 del Reglamento n°® 40/94, la
sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Mébelwerk,
C-64/02 P, Rec. p. [-10031, apartado 45).

En consecuencia, puesto que la regla establecida en el articulo 12, letra b), del Regla-
mento n°40/94 no puede integrarse en la aplicacidn del articulo 7, apartado 1, letra c),
del mismo Reglamento, carece de fundamento la alegacién basada en la existencia de
una interaccion entre ambas disposiciones.

Se debe desestimar también la alegacion de que el Tribunal de Primera Instancia no
tuvo debidamente en cuenta en su apreciacidn el interés general que subyace tras el
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94.

Si bien corresponde al Tribunal General respetar este interés general cuando exami-
na las resoluciones de la OAMI adoptadas sobre la base del articulo 7, apartado 1,
letra c), no se le puede exigir, en cambio, que recuerde y analice expresamente dicho
interés general en todas las sentencias relativas a tal resolucion.

Por otra parte, en cuanto al apartado 33 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal
de Primera Instancia desconocio, a juicio de la recurrente, dicho interés general, basta
observar que, en dicho apartado, el Tribunal de Primera Instancia reiterd, en esencia
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y de modo correcto, la regla recordada en el apartado 39 de la presente sentencia de
que la disponibilidad de otros signos carece de pertinencia para determinar si el signo
en cuestidn tiene cardcter descriptivo en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento n° 40/94 y si, por consiguiente, le es aplicable el motivo de denegacién
absoluto establecido en dicha disposicion.

Al no estar fundada ninguna de las alegaciones desarrolladas por la recurrente en su
primer motivo, éste debe ser desestimado.

Sobre el segundo motivo, basado en que la OAMI no siguio su prdctica anterior

Alegaciones de las partes

La recurrente recuerda que menciond, ante la OAMI y de nuevo ante el Tribunal de
Primera Instancia, numerosos ejemplos de signos que habian sido registrados como
marcas por la OAMI y que, sobre la base de los principios expuestos en la resolucion
controvertida, no habrian podido serlo. Considera que esta alegacién, basada en que
la OAMI no sigui6 su préctica anterior, fue desestimada de un modo juridicamen-
te erréneo por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 33 de la sentencia
recurrida.

Aunque reconoce que el Tribunal de Justicia, en una jurisprudencia reiterada, ha de-
clarado que se debe apreciar la solicitud de registro de una marca comunitaria basan-
dose Gnicamente en la normativa vigente y no en funcién de la practica decisoria an-
terior, la recurrente insta al Tribunal de Justicia a que reexamine esta jurisprudencia
a la luz del principio del Estado de Derecho, que obliga a todas las administraciones a
aplicar el Derecho del mismo modo en todos los casos. Considera que la necesidad de
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garantizar la coherencia y la igualdad de trato es especialmente clara para una admi-
nistracién como la OAM]I, que tramita un gran nimero de expedientes.

De ello deduce la recurrente que se puede invocar vadlidamente la practica decisoria
anterior y que la OAMI estd obligada a tomar en consideracion su practica anterior
para determinar si, en el caso de asuntos idénticos o similares, la resolucién adoptada
deberia ser la misma.

A sujuicio, en el caso de autos no se tuvo en cuenta ni el hecho de que la OAMI consi-
dera, de acuerdo con una practica reiterada, que los signos que consisten en términos
que describen el contenido de publicaciones no son descriptivos en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, ni el hecho de que la OAMI
acepta signos constituidos por cifras. Al desconocer, de este modo, que la OAMI de-
beria haber tenido en cuenta su practica decisoria anterior en la aplicacién de dicho
articulo 7, apartado 1, letra c) o en el examen de oficio que debe llevar a cabo en virtud
del articulo 74 del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia incurrié,
segun la recurrente, en error de Derecho.

La OAMI observa que es cierto que la practica decisoria anterior se menciona en sus
directrices de examen, pero, como ha precisado el Tribunal de Justicia, no es juridi-
camente vinculante.

Sostiene que el presente litigio ilustra la conformidad a Derecho de este caracter no
vinculante de las resoluciones anteriores. A su juicio, los precedentes invocados por
la recurrente ante la OAMI y ante el Tribunal de Primera Instancia presentan dife-
rencias esenciales con este asunto, pues se refieren a signos y a productos totalmente
distintos.
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Apreciacion del Tribunal de Justicia

Como expone fundadamente la recurrente, la OAMI estd obligada a ejercer sus com-
petencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unién, como
el principio de igualdad de trato y el principio de buena administracion.

Habida cuenta de estos dos dltimos principios, la OAMI debe, cuando instruye una
solicitud de registro de una marca comunitaria, tomar en consideracién las resolucio-
nes ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atencion si pro-
cede resolver en el mismo sentido [véase, por analogia, en relacion con el articulo 3,
apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104, el auto del Tribunal de Justicia de
12 de febrero de 2009, Bild digital y ZVS, C-39/08 y C-43/08, apartado 17].

Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y de buena administracién deben
conciliarse con el respeto de la legalidad.

Quien solicita el registro de un signo como marca no puede, por tanto, invocar en su
beneficio una posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resoluciéon
idéntica (véase, en este sentido, el auto Bild digital y ZVS, antes citado, apartado 18).

Por lo demds, por razones de seguridad juridica y, en concreto de buena administra-
cién, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para
evitar que se registren marcas de manera indebida (sentencias, antes citadas, OAMI/
Erpo Mobelwerk, apartado 45, y OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, apar-
tado 45). Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro
de un signo como marca depende de criterios especificos, aplicables en las circuns-
tancias facticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestién no
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esta comprendido en [uno de los motivos] de denegacién (véase, en este sentido, en
relacién con el articulo 3 de la Directiva 89/104, la sentencia del Tribunal de Justicia
de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 62).

En el caso de autos, se ha acreditado que, al contrario de lo que pudiera ocurrir con
ciertas solicitudes anteriores de registro como marcas de signos constituidos por ci-
fras, la presente solicitud de registro chocaba, habida cuenta de los productos para los
que se solicité el registro y de la percepcién de los sectores interesados, con uno de
los motivos de denegacion establecidos en el articulo 7, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94.

En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar justifica-
damente, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que, a la vista de la conclusién
a la que ya habia llegado en los apartados anteriores de la misma sentencia de que el
registro del signo «1000» como marca para los productos mencionados en la solicitud
de registro de Technopol era incompatible con el Reglamento n°® 40/94, la recurrente
no podia invocar vilidamente, para desvirtuar esta apreciacion, resoluciones anterio-
res de la OAML

De lo anterior se deduce que no se puede acoger el segundo motivo del recurso de
casacion.

Al carecer de fundamento todos los motivos formulados por la recurrente, procede
desestimar el recurso de casacion.
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Costas

A tenor del articulo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al
recurso de casacién en virtud del articulo 118 del mismo Reglamento, la parte que
pierda el proceso sera condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra par-
te. Al haber solicitado la OAMI que se condene en costas a Technopol y haber sido
desestimados los motivos formulados por esta tltima, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) Desestimar el recurso de casacion.

2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0.

Firmas
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