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SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 3 de julio de 2013*

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa NEO — Motivos de denegacion
absolutos — Falta de caracter distintivo — Articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)

n° 207/2009 — Caracter descriptivo — Articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 207/2009 —

Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Examen sobre el fondo supeditado a la

admisibilidad del recurso — Articulos 59 y 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 —
Obligacién de motivacién — Articulo 75 del Reglamento n° 207/2009 — Examen de oficio de los
hechos — Articulo 76 del Reglamento n°® 207/2009»
En el asunto T-236/12,

Airbus SAS, con domicilio social en Blagnac (Francia), representada por los Sres. G. Wiirtenberger y
R. Kunze, abogados,

parte demandante,
contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),
representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuiio, en calidad de agente,

parte demandada,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Primera Sala de Recurso de la
OAMI de 23 de febrero de 2012 (asunto R 1387/2011-1) relativa a una solicitud de registro del signo
denominativo NEO como marca comunitaria,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. O. Czicz (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal el 29 de mayo
de 2012;

habiendo considerado el escrito de contestacion presentado en la Secretaria del Tribunal el
28 de septiembre de 2012;

celebrada la vista el 12 de marzo de 2013;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.
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SENTENCIA DE 3.7.2013 — ASUNTO T-236/12
AIRBUS / OAMI (NEO)

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 23 de diciembre de 2010, la demandante Airbus SAS presentd una solicitud de registro de marca
comunitaria en la Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la
marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

La marca cuyo registro se solicité es el signo denominativo NEO.

El registro fue solicitado para productos y servicios comprendidos en las clases 7, 12 y 39 del Arreglo
de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada, y responden, para cada una de esas clases,
a la siguiente descripcion:

— clase 7 : «Motores de avidn; maquinas y maquinas herramientas, en particular para la fabricacién y
la reparaciéon de motores para aerondutica; motores que no sean para vehiculos terrestres;
acoplamientos y mecanismos de transmisién que no sean para vehiculos terrestres; turbinas que
no sean para vehiculos terrestres; unidades auxiliares de potencia; partes y elementos de conexién
para los productos antes mencionados»;

— clase 12 : «Vehiculos; vehiculos de locomocion terrestre, aérea, acudtica y férrea; aeronaves;
vehiculos espaciales; satélites; transbordadores espaciales; globos aerostaticos;
aeroestructuras; aparatos, maquinas y dispositivos para la aerondutica; propulsores de hélice;
vehiculos de transporte militar, en particular por aire; partes y elementos de conexién para los
productos antes mencionados»;

— clase 39: «Servicios de navegacién; transportes aéreos; almacenamiento de aeronaves y partes de
aeronaves; recuperacion y reciclaje de aviones y piezas de aviones; certificacién y recertificacion de
vehiculos; pruebas técnicas de vuelo; gestion del trafico aéreo; seguridad aérea; servicios de
operaciéon aeroportuaria; reabastecimiento en carburante para vehiculos; servicios de
reabastecimiento de carburante en vuelo».

Mediante escrito de 10 de mayo de 2011, la OAMI notificé a la demandante su resolucién por la que
denegaba el registro de la marca para los productos contemplados en la solicitud, comprendidos en las
clases 7 y 12, con arreglo al articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento
n° 207/2009. Sin embargo, si autorizé el registro para los servicios, comprendidos en la clase 39.

El 6 de julio de 2011, la demandante recurrié dicha resolucién ante la OAMI, solicitando que fuera
anulada en su totalidad.

La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimé dicho recurso mediante resolucion de 23 de febrero
de 2012 (en lo sucesivo, «resoluciéon impugnada»).

Con caracter preliminar, la Sala de Recurso sefialé que, en virtud del articulo 64, apartado 1, del
Reglamento n° 207/2009, tenia competencia para reanudar de oficio el examen de la solicitud en
relaciéon con todos los motivos de denegacion absolutos enunciados en el articulo 7 del Reglamento,
sin estar limitada en modo alguno por el razonamiento del examinador. De ello concluyé que también
estaba facultada para revisar el examen respecto de los servicios para los que el examinador habia
autorizado el registro.
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En primer lugar, la Sala de Recurso examind el recurso desde el punto de vista del articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto senald que, en el caso de autos, los
productos y servicios estaban destinados tanto al publico en general como a los profesionales. Segun
ella, dada la naturaleza de los productos y servicios, el consumidor manifiesta un grado de atencién
elevado. Considerd asimismo que el publico profesional, por definicién, manifestaba un mayor grado
de atencidn.

La Sala de Recurso declaré a continuacién que el signo controvertido estaba compuesto por el prefijo
«neo», que significa «nuevo» en al menos seis lenguas de la Unién Europea: inglés, francés, aleman,
griego, espanol y portugués. No altera esta conclusién el hecho de que el elemento denominativo
«neo» nunca aparezca solo y siempre se utilice como prefijo. En efecto, segtin la Sala de Recurso, el
término «neo», a diferencia de otros prefijos, posee un significado claro y especifico. Anade que el
vocablo «neo» posee una existencia propia y significa «nuevo» en griego moderno. La Sala de Recurso
también afirmé que, en las lenguas antes mencionadas, el consumidor pertinente deduce del propio
término «neo» una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los ultimos avances
tecnolégicos. Por tanto, segin la Sala de Recurso, el signo controvertido es simplemente elogioso y
pretende poner de relieve las cualidades positivas de los productos y servicios cubiertos por la marca
solicitada.

La Sala de Recurso concluyé de ello que el signo NEO, en la mente del publico destinatario, podia
servir para designar una caracteristica esencial y deseable de los productos y servicios para los que se
habia solicitado el registro. Consider6, a este respecto, que el hecho de que los productos o servicios
sean nuevos o estén actualizados conforme a las dltimas normas tecnoldgicas era una cualidad
atractiva para los consumidores pertinentes, fueran éstos profesionales o publico en general.

En segundo lugar, la Sala de Recurso examiné el recurso desde el punto de vista del articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto seiial6 que el vocablo «neo» era
genérico y se utilizaba en distintos contextos como término elogioso o promocional, referido a algo
nuevo o conforme con los ultimos avances tecnoldgicos. Segin ella, nada desviaba al consumidor
pertinente del sentido ordinario del vocablo examinado. Por tanto, nada habia en el vocablo «neo», al
margen de su significado promocional o elogioso de base, que permitiera al publico pertinente
memorizarlo de manera facil e instantdnea, como una marca distintiva para los productos y servicios
de que se trata. La Sala de Recurso concluyé de ello que el publico pertinente no percibe la marca
solicitada como indicativa del origen de todos los productos que cubre.

Por tdltimo, la Sala de Recurso estim6 que el registro de la marca solicitada no podia considerarse
admisible por el mero hecho de que la OAMI hubiera autorizado el registro de signos que, a juicio de
la demandante, eran similares.

En consecuencia, la Sala de Recurso concluy6 que la marca solicitada carecia de caracter distintivo que
permitiera distinguir los productos y servicios para los que se habia solicitado el registro en el sentido

del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, por lo que,
legitimamente, «el examinador [habia] denegado el registro de la marca controvertida».

Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.
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La OAMI solicita al Tribunal que:
— Desestime el recurso de anulacién en su totalidad.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

La demandante invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso, basados, el primero, en la infraccién del
articulo 64, apartado 1, y del articulo 59 del Reglamento n® 207/2009, el segundo, en la infraccién del
articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, el tercero, en la
infraccion del articulo 75 del Reglamento n° 207/2009 vy, el cuarto, en la infraccién del articulo 76 del
Reglamento n° 207/2009.

Sobre el primer motivo, basado en la infraccion del articulo 64, apartado 1, y del articulo 59 del
Reglamento n° 207/2009

Mediante su primer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso infringié el articulo 64,
apartado 1, y el articulo 59 del Reglamento n° 207/2009, al reanudar el examen de la solicitud de
registro de la marca comunitaria en relaciéon con los servicios comprendidos en la clase 39 para los
que el examinador habia autorizado el registro.

La OAMI rebate las alegaciones de la demandante y sostiene que la Sala de Recurso actué de manera
apropiada, respetando lo dispuesto por el Reglamento n° 207/2009 vy la jurisprudencia.

Procede senalar que el presente motivo plantea la cuestion de la competencia de una Sala de Recurso
de la OAMI, que conoce de un recurso interpuesto por el solicitante de la marca contra la resolucién
del examinador, para examinar la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida en
relaciéon con los motivos de denegacién absolutos respecto de todos los productos y servicios
contemplados en dicha solicitud, cuando el examinador ha autorizado el registro para los servicios,
denegandolo para los productos, y el demandante ha solicitado a la Sala de Recurso la anulacién de la
resolucién impugnada en su totalidad.

A este respecto, la Sala de Recurso consider6 que, en virtud del articulo 64, apartado 1, del Reglamento
n°® 207/2009, tenia competencia para reanudar de oficio el examen de la solicitud de registro de la
marca comunitaria para todos los productos y servicios contemplados en la solicitud en relacién con
todos los motivos de denegacién absolutos enunciados en el articulo 7 del Reglamento n° 207/2009,
aunque el examinador ya hubiera autorizado el registro para los servicios contemplados en dicha
solicitud.

Debe sefalarse que, en virtud del articulo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, examinado el
fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciard sobre el recurso y podrd, al hacerlo, ejercer las
competencias de la instancia que dicté la resolucién impugnada. De esta disposicion se deduce que, al
habérsele sometido el recurso contra una resoluciéon de denegacién de registro por el examinador, la
Sala de Recurso puede proceder a un nuevo examen completo del fondo de la solicitud de registro,
tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho, es decir,
en el presente caso, pronunciarse sobre la solicitud de registro, desestimandola o declarandola fundada,
confirmando o anulando en esa medida la resolucién impugnada (véase, por analogia, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. 1-2213, apartados 56
y 57).
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Esta facultad de proceder a un nuevo examen completo de la solicitud por lo que atane al fondo, tanto
por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho esta supeditada
a la admisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso (véase, por analogia, el auto del Tribunal de
Justicia de 2 de marzo de 2011, Claro/OAMI, C-349/10 P, no publicado en la Recopilacién,
apartado 44).

Ahora bien, a este respecto, el articulo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009 precisa que «las
resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por cualquiera de las partes cuyas
pretensiones hayan sido desestimadas». De esta disposicién se desprende que las partes en un
procedimiento ante la OAMI sélo pueden recurrir ante la Sala de Recurso contra la resolucion
adoptada por la instancia inferior en la medida en que dicha resolucién ha desestimado sus
pretensiones o sus solicitudes. En cambio, en la medida en que la resolucién de la instancia inferior
estima las pretensiones de una parte, ésta carece de legitimacidon activa para interponer un recurso
ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2011,
Volkl/OAMI — Marker Volkl (VOLKL), T-504/09, Rec. p. 11-8179, apartado 55, y la jurisprudencia
citada].

Del articulo 59, primera frase, del Reglamento n® 207/2009 se desprende que cuando, como en el caso
de autos, el examinador ha denegado una solicitud de registro de marca comunitaria sélo para los
productos contemplados en ella, pero ha autorizado el registro para los servicios, el recurso que el
solicitante de la marca interponga ante la Sala de Recurso legalmente sélo puede tener por objeto la
negativa del examinador a autorizar el registro para los productos contemplados en la solicitud. En
cambio, la autorizaciéon por el examinador del registro de tal solicitud para los servicios no puede
utilmente ser objeto de un recurso de dicho solicitante ante la Sala de Recurso.

En consecuencia, si bien es cierto que, en el caso de autos, la demandante solicitd, en su recurso ante
la Sala de Recurso, la anulacién en su totalidad de la resolucion del examinador, no lo es menos que,
con arreglo al articulo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso sdlo tenia
competencia para conocer del recurso en la medida en que las pretensiones de la demandante habian
sido desestimadas por la instancia inferior.

De ello se deduce que la Sala de Recurso se extralimité en su competencia, tal como ésta se define en
el articulo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, en relacién con su articulo 59, primera frase, en
la medida en que reanudé de oficio el examen de la solicitud de registro de la marca comunitaria para
los servicios contemplados en dicha solicitud en relacién con los motivos de denegacién absolutos
enunciados en el articulo 7 del Reglamento n° 207/2009, y declaré que la marca solicitada carecia de
caracter distintivo que permitiera distinguir tales servicios, en el sentido del articulo 7, apartado 1,
letras b) y ¢), y apartado 2, de dicho Reglamento.

Por tanto, procede anular la resoluciéon impugnada en la medida en que la marca cuyo registro se
solicit6 fue declarada descriptiva y carente de caricter distintivo en el sentido del articulo 7,
apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, respecto de los servicios
comprendidos en la clase 39 para los que el examinador habia autorizado el registro.

Sobre el segundo motivo, basado en la infraccion del articulo 7, apartado I, letras b) y ¢), y apartado 2,
del Reglamento n° 207/2009

Seguin la demandante, la Sala de Recurso no ha demostrado que el prefijo «neo», tomado aisladamente,
posea un significado claro y especifico, inmediatamente reconocible por los sectores profesionales
interesados. Mdas adn, si se hubiera tenido en cuenta que los sectores profesionales interesados se
encontrarfan la marca NEO en la «forma solicitada», es decir, con letras maytsculas, empleada como
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eslogan y sin estar ligada a ningin contexto (textual), por ejemplo, en el fuselaje de un avién, no se
podria negar, ciertamente, que dicha marca seria considerada como una indicacién de origen que
posee cardacter distintivo.

La OAMI afirma que la demandante no ha demostrado que los consumidores griegos no perciban el
término «neo» con un significado descriptivo y no distintivo respecto de los productos y servicios de
que se trata. Segun ella, el vocablo «neo» posee existencia propia en griego y significa «nuevo», tal
como se sefala en el apartado 25 de la resolucién impugnada. Puede suponerse razonablemente que,
entre los consumidores pertinentes, al menos los consumidores griegos perciben de entrada dicho
término con un sentido directamente descriptivo y elogioso, a saber, que los productos y servicios de
que se trata son nuevos. La OAMI niega que las alegaciones de la demandante sobre la escritura del
término «neo» en mayusculas o su uso en contextos concretos permitan contrarrestar la impresién de
los consumidores a la vista de dicho término.

Debe senalarse que, dado que del andlisis del primer motivo resulta que la resolucién impugnada debe
anularse por infringir el articulo 64, apartado 1, en relaciéon con el articulo 59 del Reglamento
n° 207/2009, en la medida en que la marca solicitada fue declarada carente de caracter distintivo para
los servicios para los que el examinador habia autorizado el registro, el presente motivo, basado en una
infraccion del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n°® 207/2009, sélo debe
abordarse en relaciéon con los productos para los que el examinador habia denegado el registro.

En primer lugar, por lo que respecta a la imputaciéon basada en la infraccién del articulo 7, apartado 1,
letra c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, cabe recordar que, segun el articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n° 207/2009, se denegara el registro de las marcas que estén compuestas
exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de producciéon
del producto o de la prestacién del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio.

Para que proceda aplicar la prohibicion establecida en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n°® 207/2009, entre el signo solicitado y los productos y servicios de que se trata ha de existir una
relaciéon lo suficientemente directa y concreta para permitir que el publico interesado identifique
inmediatamente, sin ulterior reflexién, una descripcién de la categoria de los productos y servicios en
cuestién o de sus caracteristicas. Cabe precisar, a este respecto, que la elecciéon por el legislador del
término «caracteristica» pone de relieve que los signos contemplados por dicha disposicién sélo son
los que sirven para designar una propiedad, facilmente reconocible por los sectores interesados, de los
productos o de los servicios para los que se solicita el registro. De este modo, sélo se puede denegar el
registro de un signo sobre la base del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 si
cabe razonablemente pensar que serd efectivamente reconocido por los sectores interesados como una
descripcion de una de dichas caracteristicas [véase la sentencia del Tribunal de 24 de abril de 2012,
Leitheit/OAMI (EcoPerfect), T-328/11, no publicada en la Recopilaciéon, apartado 16, y la
jurisprudencia citada].

Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, el articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n°® 207/2009 persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o
indicaciones descriptivas de las caracteristicas de productos o servicios para los cuales se solicita el
registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposicion impide, por consiguiente, que
tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca [véase la
sentencia del Tribunal de 10 de febrero de 2010, O2 (Germany)/OAMI (Homezone), T-344/07, Rec.
p. 1I-153, apartado 20, y la jurisprudencia citada].
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Ademais, del articulo 7, apartado 2, del Reglamento n° 209/2007 se desprende que debe denegarse el
registro de un signo cuando tiene caracter descriptivo o no tiene caracter distintivo en la lengua de un
Estado miembro, aunque pueda ser registrado en otro Estado miembro [véase la sentencia del Tribunal
de 23 de noviembre de 2011, Geemarc Telecom/OAMI - Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, no
publicada en la Recopilacion, apartado 24, y la jurisprudencia citada].

En el caso de autos, procede declarar que la Sala de Recurso consideré acertadamente, en el
apartado 24 de la resoluciéon impugnada, que los productos contemplados por la solicitud de registro
de la marca controvertida estaban destinados tanto al publico en general como a los profesionales, y
que tal pablico pertinente manifestaria un grado de atencion elevado.

La demandante no niega que el vocablo «neo» posea una existencia propia en griego moderno y
signifique «nuevo» en esa lengua, tal como la Sala de Recurso sefialé en el apartado 25 de la resolucién
impugnada.

En cuanto a la utilizacién del signo NEO en griego moderno para los productos cubiertos por la
solicitud de registro, cabe considerar que el consumidor pertinente, sin realizar complejas operaciones
mentales, deducird del propio término una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los
ultimos avances tecnoldgicos y que, en esa lengua, dicho signo es simplemente elogioso y pretende
poner de relieve las cualidades positivas de los productos cubiertos por la solicitud de registro, tal
como la Sala de Recurso sefal6 en el apartado 26 de la resolucién impugnada. En efecto, al formular
tales consideraciones, la Sala de Recurso se basé en hechos derivados de la experiencia practica
generalmente adquirida en la comercializacién de productos, tal como tenia derecho a hacer [véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2011, Vuitton Malletier/OAMI —
Friis Group International (Representaciéon de un dispositivo de cierre), T-237/10, no publicada en la
Recopilacién, apartado 49].

Carece de pertinencia, a este respecto, que el publico interesado manifieste un grado de atencién
elevado.

También carece de pertinencia a este respecto, tal como la OAMI sefiala acertadamente, que el signo
cuyo registro se solicité esté escrito en mayusculas y deba emplearse como eslogan. En efecto, cabe
recordar que, segln la jurisprudencia del Tribunal, una marca denominativa es una marca constituida
exclusivamente por letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de
tipo normal, sin elemento grafico especifico. La proteccién derivada del registro de una marca
denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos graficos o
estilisticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar [véase la sentencia del Tribunal
de 22 de mayo de 2008, Radio Regenbogen Horfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, no
publicada en la Recopilacién, apartado 43, y la jurisprudencia citada]. Habida cuenta de estas
consideraciones, procede desestimar por infundadas las alegaciones de la demandante basadas en la
escritura del vocablo «neo» en letras mayusculas y su empleo como eslogan.

A la vista de lo anterior, procede declarar que la Sala de Recurso consideré legitimamente, respecto de
los productos cubiertos por la solicitud de registro, que el signo NEO es descriptivo desde el punto de
vista del publico pertinente que conoce el griego moderno. Dado que la identificacién, en una parte de
la Unién, del cardcter descriptivo de la marca cuyo registro se ha solicitado constituye un motivo
suficiente para denegar su registro conforme al articulo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009, no es necesario pronunciarse sobre el posible cardcter descriptivo del signo
para los productos de que se trata en las demas lenguas indicadas en la resolucién impugnada.

Por tanto, procede rechazar la imputaciéon basada en la infraccion del articulo 7, apartado |, letra c), y
apartado 2, del Reglamento n°® 207/20009.
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En segundo lugar, en cuanto a la imputacién basada en la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra b),
y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, cabe recordar que existe cierto solapamiento entre los
respectivos dmbitos de aplicaciéon del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 y del
articulo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en la medida en que los signos descriptivos a que
se refiere el articulo 7, apartado 1, letra c), también carecen de caracter distintivo en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. La dltima de estas disposiciones se diferencia
de la primera 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de
10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541,
apartados 46 y 47).

En el caso de autos, la Sala de Recurso basé su conclusidon de falta de caracter distintivo de la marca
cuyo registro se habia solicitado en el caracter descriptivo del signo controvertido, al declarar, en el
apartado 34 de la resolucién impugnada, que el vocablo «neo» es genérico y se utiliza en diversos
contextos como término elogioso o promocional, y hace referencia a algo nuevo o conforme con los
ultimos avances tecnolégicos, y que nada desvia al consumidor pertinente del sentido ordinario del
vocablo examinado.

Tal como se ha indicado en el apartado 40 supra, el signo NEO debe calificarse de descriptivo en el
sentido del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, desde el punto de vista del
publico pertinente que conoce el griego moderno, para los productos cubiertos por la solicitud de
registro. Segun la jurisprudencia citada en el apartado 42 supra, tal constatacién del caracter
descriptivo del signo NEO, por si sola, basta para considerar que, en griego moderno y desde el punto
de vista del publico pertinente, dicho signo también carece de caracter distintivo en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, respecto de los productos cubiertos por la
solicitud de registro.

Dado que la falta de caracter distintivo, en una parte de la Unién, de la marca cuyo registro se ha
solicitado constituye un motivo suficiente para denegar el registro en virtud del articulo 7, apartado 1,
letra b), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, no es necesario pronunciarse sobre su posible
caracter distintivo en las demds lenguas indicadas en la resolucién impugnada.

De ello se deduce que la Sala de Recurso pudo concluir, sin incurrir en ningtin error de Derecho, que
el signo NEO carece de caricter distintivo en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b), y
apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, para los productos cubiertos por la solicitud de registro.

En consecuencia, el segundo motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre el tercer motivo, basado en la infraccion del articulo 75 del Reglamento n’ 207/2009

Mediante el tercer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso infringié el articulo 75 del
Reglamento n° 207/2009, en la medida en que ignord la practica de registro anteriormente seguida
por la OAMI y por las oficinas nacionales de los Estados miembros de la Unién Europea y no tuvo en
cuenta las resoluciones de la OAMI sobre la marca NEO. Sostiene que la Sala de Recurso adopt6 una
resolucién contraria a la practica de la OAMI sin una justificaciéon objetiva y detallada que apoyara su
punto de vista divergente. Considera que, al no tener en cuenta los registros de la marca NEO en los
Estados miembros de la Unién, la Sala de Recurso viol6 su derecho a ser oida y su derecho a una
motivacién completa de la resolucion. Ademas, el argumento de la Sala de Recurso de que el prefijo
«neo» significa «nuevo» al menos en seis lenguas de la Unién no respeta los requisitos establecidos en
el articulo 75 del Reglamento n°® 207/2009. Segin la demandante, tal argumento es demasiado vago
para permitirle determinar el alcance de los motivos de denegacién. Sin embargo, ella debe saber a
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qué Estados miembros en concreto la Sala de Recurso consideraba que se aplicaba la denegacidn,
habida cuenta de su posible intencién de transformar su solicitud de registro de marca comunitaria en
solicitudes nacionales.

La OAMI rebate las alegaciones de la demandante y sostiene que la Sala de Recurso no estaba
vinculada por su préctica anterior ni por la practica de las oficinas nacionales y que la motivacién de
la Sala de Recurso a este respecto es correcta. Aiiade que el articulo 7, apartado 2, del Reglamento
n°® 207/2009 establece que el apartado 1 de dicho articulo se aplica aun cuando los motivos de
denegacion so6lo existan en una parte de la Unidn. En el caso de autos, la Sala de Recurso ha
especificado al menos seis lenguas en las que, segun ella, la marca es descriptiva. La OAMI afirma
ademds que el procedimiento de transformacién previsto por el Reglamento n° 207/2009 sdlo
constituye una facultad del solicitante de la marca, de manera que la imputacién basada en la
imposibilidad de determinar el alcance territorial de la denegacién a efectos de una posible solicitud
de transformacién sélo se refiere a una situaciéon juridica futura e incierta. Ahora bien, un
demandante no puede invocar situaciones futuras e inciertas para justificar su interés en solicitar la
anulacion del acto impugnado.

Por lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones basadas en la no conformidad con la practica
decisoria de la OAMI, cabe recordar que ésta estd obligada a ejercer sus competencias de acuerdo con
los principios generales del Derecho de la Unién. En cumplimiento de los principios de igualdad de
trato y de buena administracién, la OAMI debe tomar en consideracion las resoluciones adoptadas en
solicitudes similares y preguntarse con especial atenciéon si procede resolver en el mismo sentido. Sin
embargo, la aplicacién de tales principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad. De
este modo, quien solicita el registro de un signo como marca no puede invocar en su beneficio una
posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolucién idéntica. Por lo demas, por
razones de seguridad juridica y, en concreto, de buena administraciéon, el examen de cualquier
solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera
indebida. Asi pues, este examen debe realizarse caso por caso. En efecto, el registro de un signo como
marca depende de criterios especificos, aplicables en las circunstancias facticas del caso concreto,
destinados a comprobar si el signo en cuestién no estd comprendido en uno de los motivos de
denegaciéon [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de noviembre de 2012,
Hartmann/OAMI (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, no publicada en la Recopilacién,
apartado 36, y la jurisprudencia alli citada].

En el caso de autos, la Sala de Recurso concluyd, sobre la base de un examen completo y teniendo en
cuenta la percepcidn del publico pertinente, que la marca cuyo registro se habia solicitado constituia,
en griego moderno, una indicacién evidente de la naturaleza y de la calidad de los productos
contemplados en la solicitud de registro. Tal como se deduce de los apartados 40 a 46 supra, tal
constatacién basta, por si sola, para considerar que el registro del signo denominativo NEO como
marca comunitaria choca, respecto de los productos de que se trata, con los motivos de denegacion
absolutos del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. De ello
se deduce que, en contra de lo sostenido por la demandante, la apreciaciéon de su solicitud de registro
del signo denominativo NEO como marca comunitaria para los productos contemplados en la solicitud
de registro se realiz6 conforme a la jurisprudencia, sobre la base de una interpretacién y aplicacién
correctas del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

Por tanto, dado que la legalidad de la resolucién impugnada en lo que atafie a la posibilidad de
registrar el signo NEO como marca comunitaria para los productos de que se trata se establece
directamente sobre la base del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento
n° 207/2009, de la jurisprudencia citada en el apartado 50 supra se desprende que dicha legalidad no
puede cuestionarse por el mero hecho de que en el caso de autos la Sala de Recurso no haya seguido
la practica decisoria de la OAMI.
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Por lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones basadas en la no conformidad con la practica
de registro de las oficinas nacionales de los Estados miembros, cabe recordar que, segtin jurisprudencia
consolidada, los registros ya realizados en los Estados miembros constituyen elementos que, al no ser
decisivos, tan s6lo pueden ser tomados en consideracién a efectos del registro de una marca
comunitaria [véase la sentencia del Tribunal de 22 de mayo de 2012, Asa/OAMI - Merck
(FEMIFERAL), T-110/11, no publicada en la Recopilacion, apartado 52, y la jurisprudencia citada]. En
efecto, dado que el régimen comunitario de marcas es un sistema auténomo, la OAMI y, en su caso, el
juez de la Unién no estdn vinculados por una decisiéon adoptada en un Estado miembro que admita la
posibilidad de registrar un signo como marca nacional [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de
2008, Reber/OAMI - Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), T-304/06, Rec. p. 1I-1927,
apartado 45, y la jurisprudencia citada].

Habida cuenta de que, en el caso de autos, la legalidad de la resolucién impugnada respecto de la
posibilidad de registrar el signo solicitado como marca comunitaria para los productos de que se trata
se establece directamente sobre la base del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009 (véase el apartado 51 supra), dicha legalidad no puede cuestionarse por el
mero hecho de que la Sala de Recurso no haya seguido la practica decisoria de algunas oficinas
nacionales de los Estados miembros.

Por lo que respecta, en tercer y ultimo lugar, a la alegacién basada en la infraccién del articulo 75 del
Reglamento n° 207/2009, por ser demasiado vago el argumento de la Sala de Recurso, la demandante
reprocha a la Sala de Recurso, en esencia, que afirmara, de manera general, que el prefijo «neo»
significa «nuevo» «al menos en seis lenguas de la Unién». Tal constatacién, segiin la demandante, no
le permitia tomar una decision respecto de los Estados miembros en los que podria pedir la
transformacion de su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional, en virtud de los
articulos 112 y siguientes del Reglamento n° 207/2009. Dado que la demandante s6lo podria solicitar
una transformacion en los Estados miembros en los que no se aplicara el motivo de denegacion de
registro por la OAMI, habria necesitado un andlisis detallado de la situaciéon juridica en relacién con
los distintos Estados miembros. La demandante sostiene que la Sala de Recurso infringié el
articulo 75 del Reglamento n° 207/2009 al no proporcionarle tal andlisis detallado.

El articulo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 207/2009 establece que no habrd
transformacién de solicitud de marca comunitaria o de marca comunitaria en solicitud de marca
nacional cuando lo que se pretende sea la proteccién en un Estado miembro en el que, segin
resolucién de la OAMI, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegacién de
registro, de revocacién o de nulidad.

Debe recordarse, no obstante, que esta disposiciéon unicamente obliga a la OAMI a respetar el
contenido de dicha resolucién cuando ésta se haya dictado. Sin embargo, tal disposiciéon no puede
suponer una excepcién al articulo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, que prevé que los
motivos de denegacion absolutos enunciados en el apartado 1 de dicha disposiciéon son aplicables aun
cuando sélo existan en una parte de la Union. Ahora bien, una interpretacion del articulo 112,
apartado 2, letra b), del Reglamento n° 207/2009 segun la cual la Sala de Recurso, cuando resuelve un
recurso contra la denegacién de una solicitud de registro por el examinador, por razén del caracter
descriptivo y no distintivo de la marca solicitada, en el sentido del articulo 7, apartado |, letras b) y c),
del Reglamento n°® 207/2009, estd obligada a realizar un andlisis detallado del cardcter distintivo del
signo en todos los Estados miembros, aun cuando sea evidente que éste presente, en la percepcion del
publico pertinente y para los productos y servicios contemplados por la solicitud de registro, caracter
descriptivo en la lengua de un Estado miembro, desnaturalizaria el contenido de la norma establecida
en el articulo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/20009.

De ello se deduce que nada permite suponer que el articulo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento

n° 207/2009, en relaciéon con el articulo 75 de dicho Reglamento, pretenda ademds obligar a que
cuando la Sala de Recurso resuelve un recurso contra la denegacion de una solicitud de registro por el
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examinador, por razén del cardcter descriptivo y no distintivo de la marca solicitada en una parte de la
Unidn, en el sentido del articulo 7, apartado |, letras b) y ¢), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009,
realice un andlisis detallado del cardcter distintivo del signo para los servicios o los productos
contemplados en la solicitud en todos los Estados miembros.

Procede, pues, desestimar el tercer motivo por infundado.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infraccion del articulo 76 del Reglamento n° 207/2009

Mediante su cuarto motivo, la demandante sostiene que la Sala de Recurso infringi6 el articulo 76 del
Reglamento n° 207/2009, al no respaldar su resolucién con elementos de prueba de la utilizacion
genérica, elogiosa y promocional de la designacién «neo», tomada aisladamente, en el trafico
econdmico, en particular en el sector de actividad de referencia, asi como al menos en seis lenguas
europeas. La demandante alega que la Sala de Recurso se escudé en afirmaciones genéricas y no
justificadas, sin examinar los hechos del caso de autos.

La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.

Cabe recordar que, si bien es cierto que el articulo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 obliga a
la OAMI a examinar de oficio los hechos pertinentes que podrian conducir a la aplicacién de un
motivo de denegacion absoluto previsto en el articulo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, no lo es
menos que, en la medida en que una demandante invoca el caracter distintivo de una marca solicitada
en contra del andlisis efectuado por la OAM]I, a ella corresponde proporcionar indicaciones concretas y
sdlidas que demuestren que la marca solicitada tiene caracter distintivo, bien intrinseco, bien adquirido
por el uso (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007, Develey/ OAMI, C-238/06 P,
Rec. p. [-9375, apartados 49 y 50).

En el caso de autos, la Sala de Recurso basé su conclusién del caracter descriptivo y no distintivo de la
marca cuyo registro se solicitaba, en particular, en la constataciéon de que el vocablo «neo» poseifa una
existencia propia en griego moderno vy significaba «nuevo» en dicha lengua, de manera que el publico
pertinente deduciria del signo NEO, en griego moderno y respecto de los productos cubiertos por la
solicitud de registro, una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los ultimos avances
tecnolégicos.

Tal como se ha sefialado en los apartados 35 y siguientes supra, esta conclusiéon sobre el caracter
descriptivo y no distintivo, en una parte de la Unidn, de la marca cuyo registro se solicité constituye
un motivo suficiente para denegar el registro con arreglo al articulo 7, apartado 1, letras b) y ¢), y
apartado 2, del Reglamento n°® 207/2009.

Procede anadir que la demandante no ha aportado indicaciones concretas y sélidas que demuestren
que el signo NEO podia tener caracter distintivo y no descriptivo en la percepciéon del publico
pertinente en griego moderno respecto de los productos cubiertos por la solicitud de registro.

En consecuencia, las alegaciones basadas en la violacién del principio del examen de oficio de los
hechos con arreglo al articulo 76 del Reglamento n° 207/2009 no pueden prosperar. Procede, por
tanto, desestimar el cuarto motivo.

Dado que el primer motivo, basado en una infraccién el articulo 64, apartado 1, y del articulo 59 del
Reglamento n°® 207/2009, esta fundado, procede anular la resolucién impugnada, en la medida en que
la marca cuyo registro se solicité fue declarada descriptiva y carente de caracter distintivo en el
sentido del articulo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, respecto
de los servicios comprendidos en la clase 39, para los que el examinador habia autorizado el registro.
Al carecer de fundamento los demas motivos, procede desestimar el recurso en todo lo demas.
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Costas
68 A tenor del articulo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando se

estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrad repartir las costas, o

decidir que cada parte abone sus propias costas. En el caso de autos, al haberse estimado el recurso

de la demandante sélo para los servicios, cuyo registro habia sido autorizado por el examinador,

procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolucion de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonizaciéon del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 23 de febrero de 2012 (asunto
R 1387/2011-1), respecto de los servicios comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza
relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada.

2) Desestimar el recurso en todo lo demas.

3) Cada parte cargara con sus propias costas.
Czucz Labucka Gratsias
Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 3 de julio de 2013.

Firmas
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