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Otra parte:
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[Peticion de decisidon prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo
Contencioso-Administrativo, Finlandia)]

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Articulo 2 — Articulo 3, apartado 1,
letra b), y apartado 3 — Causas de denegacion o de nulidad — Cardcter distintivo —
Caracter distintivo adquirido por el uso — Caracter distintivo intrinseco — Representacion grafica —
Marca de color o marca figurativa — Marca de color presentada como una marca figurativa —
Requisitos del registro — Categorias de marcas — Tipos de marcas — Contradicciones en la solicitud
de marca»

I. Introduccién

1. Mediante la presente peticion de decision prejudicial, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo
de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones
prejudiciales relativas a la interpretacion del requisito de la representacion grafica, establecido en el
articulo 2, y del requisito del caracter distintivo, establecido en los articulos 2 y 3, apartados 1,
letra b), y 3, de la Directiva 2008/95/CE.?

2. La peticion de decision prejudicial tiene su origen en un litigio entre la sociedad Oy Hartwall Ab y
la Patentti- ja rekisterihallitus (Oficina Nacional de Patentes y Registro, Finlandia). Esta ultima
desestimd la solicitud presentada por Oy Hartwall dirigida al registro de una marca de color, debido a
que la marca solicitada no poseia el caracter distintivo exigido a una marca de color. En dicha solicitud,
la marca de color estaba representada graficamente en la forma de una figura.

3. El presente asunto plantea, pues, la cuestiéon de cémo ha de interpretarse, en el marco del eventual
registro de una marca de color, el requisito de la representacion grafica y el requisito del caracter
distintivo que se prevén en la Directiva 2008/95. Mediante sus cuestiones, el érgano jurisdiccional
remitente desea saber en concreto si los articulos 2 y 3 de la Directiva se oponen al registro de una
marca de color que ha sido representada graficamente en la forma de una figura en la solicitud de
marca.

1 Lengua original: danés.

2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).
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4. En las presentes conclusiones expondré por qué considero, por un lado, que procede interpretar los
articulos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de esta Directiva en el sentido de que el hecho de que el
registro de una marca se solicite como marca figurativa o como marca de color resulta pertinente a
efectos de la interpretacion del requisito del caricter distintivo y, por otro lado, que el articulo 2 se
opone al registro de una marca respecto a la cual, como en el caso de autos, la representacién grafica
reviste la forma de una figura, mientras que el solicitante pretende su registro como marca de color.

I1. Marco juridico

A. Directiva 2008/95°

5. El articulo 2, titulado «Signos que pueden constituir una marca», esta redactado en los términos
siguientes:

«Podran constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica,
especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las
cifras, la forma del producto o de su presentacién, a condicién de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

6. El articulo 3, apartados 1, letra b), y 3, que versa sobre las causas de denegacién o de nulidad,
dispone:

«1. Serad denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podra declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de cardcter distintivo;

[...]

3. No se denegara el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podra declararse su nulidad de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud
del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carécter distintivo.
Amén de ello, los Estados miembros podrian establecer que la presente disposicion se aplique
igualmente cuando el cardcter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o
después de la fecha de registro.»

B. Derecho finlandés

7. La Directiva 2008/95 ha sido transpuesta al Derecho finlandés mediante la Ley n.° 7/1964 de marcas,
de 10 de enero de 1964, modificada por tltima vez, en cuanto ataiie a la version aplicable en el caso de
autos, por la Ley n.’ 56/2000.

3 La Directiva 2008/95 derogé y sustituyé la Directiva 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 (DO 1989, L 40, p. 1). El articulo 2 y el articulo 3 de la
Directiva 2008/95, cuya interpretacion se solicita en el presente asunto, reproducen en términos idénticos los articulos 2 y 3 de la Directiva
89/104. La jurisprudencia relativa a la Directiva 89/104 resulta, pues, igualmente pertinente en el caso de autos. La Directiva 2008/95 ha sido
sustituida por la nueva directiva en materia de marcas, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), cuyo plazo de
transposicion expira el 14 de enero de 2019.
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8. En virtud del articulo 1, apartado 2, de la Ley de marcas (modificada por dltima vez, en cuanto atafie
a la versién aplicable en el caso de autos, por la Ley n.® 39/1993), pueden constituir marcas todos los
signos que puedan ser objeto de una representacién grafica que sean apropiados para distinguir los
productos comercializados de los productos de terceros. Esta disposicién precisa a continuacién que,
en particular, una marca podra estar constituida por una palabra, incluido el nombre de una persona,
un dibujo, una letra, una cifra, la forma de un producto o su presentacién.

9. A tenor del articulo 13 de la Ley de marcas (modificada por tltima vez, en cuanto atafie a la version
aplicable en el caso de autos, por la Ley n.° 56/2000), la marca cuyo registro se solicita debe ser apta
para distinguir los productos de su titular de los de terceros. No cabe considerar que tiene tal caracter
distintivo una marca que, de manera exclusiva o solo ligeramente modificada o complementada,
designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de
fabricacion del producto. Al valorar el caricter distintivo de un signo, deberan tenerse en cuenta, de
conformidad con este articulo, todas las circunstancias del asunto y, en particular, desde hace cudnto
tiempo y con qué extension se usa la marca.

II1. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

10. El 20 de septiembre de 2012, la sociedad Oy Hartwall solicité el registro del signo reproducido a
continuacién ante la Oficina Nacional de Patentes y Registro. Segin la representacion grafica del
signo, este consiste en una banda azul cuyos bordes tienen un fino ribete gris. El registro del signo se
solicité como marca de color para los productos «aguas minerales», comprendidos en la clase 32. Oy
Hartwall indicé lo siguiente en lo relativo al color: los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS
CYAN) vy el gris (PMS 877).

11. En el marco de su solicitud, Oy Hartwall presenté a la Oficina Nacional de Patentes y Registro un
estudio de mercado en el que se describia la marca solicitada a las personas preguntadas, asi como la
declaracién de dos de sus empleados acerca del uso de la marca como signo distintivo de sus
productos.

12. A raiz de una decisién previa de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Oy Hartwall precis6
que solicitaba el registro de la marca en cuestiéon como marca de color, y no como marca figurativa.

13. Mediante resolucién de 5 de junio de 2013, la Oficina Nacional de Patentes y Registro desestimé la
solicitud debido a que la marca solicitada carecia de cardcter distintivo. La Oficina Nacional de
Patentes y Registro sefiala, en particular, en la motivaciéon de su resoluciéon que, en virtud de una
practica reiterada de esta, no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados
colores sin que haya una prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita han adquirido,
gracias a un uso extenso y duradero, caracter distintivo con respecto a los productos para los cuales
se solicita el registro.
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14. En la resolucion de la Oficina Nacional de Patentes y Registro se indica que el estudio del mercado
no mostraba que los colores en si fuesen conocidos, sino que lo era la marca figurativa. Segin esta
resoluciéon, no se habia demostrado que la combinaciéon de colores cuyo registro se solicitaba se
hubiese usado durante tanto tiempo y de forma tan extensa como sefia distintiva de los productos que
ofrece la solicitante como para poseer caracter distintivo en Finlandia, como consecuencia de dicho
uso, en el momento de la solicitud.

15. El markkinaoikeus (Tribunal de Asuntos Econdémicos, Finlandia) desestimé el recurso interpuesto
ante él por Oy Hartwall contra esta resolucién.

16. En los fundamentos de su sentencia, ese tribunal indicé que Oy Hartwall habia solicitado el
registro de una combinacién de colores. En particular, consider6 que la representacion grafica del
signo en la solicitud no recogia una disposicién sistemdtica que asociase los colores de que se trata de
manera predeterminada y permanente. De ello dedujo que la marca de color solicitada no cumplia los
requisitos de representacion grafica que se aplican, en virtud del articulo 1, apartado 2, de la Ley
n.” 39/1993, a las marcas, para que pueda registrarse una marca.

17. Oy Hartwall interpuso recurso contra la sentencia del markkinaoikeus (Tribunal de Asuntos
Econdémicos) ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), el
érgano jurisdiccional remitente.

18. Este dltimo ha de resolver la cuestion de si la marca de Oy Hartwall puede ser registrada como
marca de color. A este respecto, se pregunta sobre la importancia que ha de atribuirse, a efectos del
eventual registro de la marca, a la calificacién de la marca de color que figura en la solicitud.

19. Mediante resoluciéon de 28 de septiembre de 2017, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo
de lo Contencioso-Administrativo) suspendié el procedimiento y planteé al Tribunal de Justicia las
cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Al interpretar el requisito del caracter distintivo de una marca con arreglo a los articulos 2 y 3,
apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versién
codificada), ;es relevante el hecho de que se solicite el registro de la marca como marca figurativa
o de que se solicite como marca de color?

2) En caso de que la calificaciéon de la marca como marca de color o como marca figurativa sea
relevante al apreciar su caracter distintivo, ;la marca debe registrarse como marca de color
conforme a la solicitud, con independencia de su representacién como imagen, o solo puede
registrarse como marca figurativa?

3) En el supuesto de que sea posible registrar como marca de color la marca representada como una
imagen en la solicitud: para registrar como marca de color una marca que en la solicitud se ha
representado graficamente con la precisién exigida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
para el registro como marca de color (sin que se trate de registrar un color por si solo como
marca, de manera abstracta, sin forma ni contorno), ;es necesaria ademas una prueba fundada de
uso como la que demanda la Oficina Nacional de Patentes y Registro o cualquier tipo de prueba al
respecto?»

20. Han presentado observaciones escritas Oy Hartwall, el Gobierno finlandés y la Comisién Europea.
El Gobierno finlandés y la Comision participaron en la vista que se celebro el 6 de septiembre de 2018.

4 ECLIL:EU:C:2018:946



CONCLUSIONES DEL SR. SAUGMANDSGAARD @DE — Asunto C-578/17
HARTWALL

IV. Analisis

A. Observaciones preliminares

21. En la vista se suscit6 la cuestién de la competencia del Tribunal de Justicia en el caso de autos. Ha
de indicarse brevemente a este respecto que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las
cuestiones planteadas. Como demostrard mi respuesta a las cuestiones formuladas, el presente asunto
no versa sobre la interpretacién del Derecho finlandés, sino sobre la interpretacién de los articulos 2
y 3 de la Directiva 2008/95. Ciertamente, del considerando 6 de la Directiva se desprende que los
Estados miembros se reservaran total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento
relativas al registro de las marcas. Sin embargo, como también sefialé en la vista el Gobierno
finlandés, las normas de procedimiento de los Estados miembros deben establecerse y aplicarse de
manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos en materia de registro de marcas que han
sido armonizados mediante la Directiva. Dicho con otras palabras, las autoridades nacionales deben
velar, en particular, por el cumplimiento de los requisitos de la Directiva y, en particular, de los
requisitos establecidos en los articulos 2 y 3 de esta, en virtud de los cuales, para poder ser
registradas, todas las marcas deberdn poder ser objeto de una representacion grafica y poseer caracter
distintivo.

B. Sobre las cuestiones prejudiciales

1. Sobre la incidencia del hecho de que el registro de la marca se solicite como marca figurativa o como
marca de color en la interpretacion del requisito del cardcter distintivo establecido en los articulos 2
y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 (primera cuestion prejudicial)

22. Mediante su primera cuestién prejudicial, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si
es pertinente, a efectos de la interpretacion del articulo 2 de la Directiva 2008/95 y del requisito del
caracter distintivo de una marca en el sentido del articulo 3, apartados 1, letra b), y 3 de dicha
Directiva, el hecho de que se solicite el registro de una marca como marca figurativa o como marca de
color.*

23. Ha de sefialarse con caracter preliminar que el Gobierno finlandés senalé en la vista que las
autoridades finlandesas estin facultadas tinicamente para pronunciarse sobre si la marca solicitada
puede registrarse como marca de color. Como se ha indicado, ello se debe a que, en virtud del Derecho
finlandés, las autoridades finlandesas no estian facultadas para modificar la eleccion del tipo de marca
que ha sido efectuada en la solicitud de marca. Asi pues, dado que Oy Hartwall solicité el registro de
una marca de color,” las autoridades finlandesas no estan facultadas para comprobar si la marca podria
ser registrada en cambio —o también— como marca figurativa.®

4 En la formulacién de su cuestién, el 6rgano jurisdiccional remitente ha indicado tnicamente el requisito del caracter distintivo derivado de los
articulos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, esto es, el cardcter distintivo denominado «intrinseco». Dado que el caracter distintivo
adquirido por el uso (articulo 3, apartado 3, de la Directiva) también se encuentra en el nucleo del litigio nacional que dio lugar a la cuestién
prejudicial, puesto que Oy Hartwall alega que la marca solicitada posee un caracter distintivo intrinseco y un caracter distintivo adquirido por el
uso, he incluido también el articulo 3, apartado 3, en mi respuesta.

5 Véanse los puntos 10 y 12 de las presentes conclusiones.

6 De igual modo, de la resoluciéon de remisién se desprende tinicamente que el 6rgano jurisdiccional remitente debe decidir, en el caso de autos,
si la marca solicitada, «representada como una imagen en color, puede ser registrada como marca de color».
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24. Por consiguiente, consideraré, en la exposicién que sigue, que el objeto de la marca solicitada es
una marca de color. No abordaré, pues, la cuestién de si Oy Hartwall deseaba también obtener el
registro de esta marca como marca figurativa.’

25. Para analizar la primera cuestion prejudicial, es necesario, como indica la Comisién, responder a
las dos cuestiones siguientes: en primer lugar, la de si el hecho de que el registro se solicite como
marca figurativa o como marca de color incide en la determinacién del objeto del signo para el que se
solicita la proteccidn (a) y, en segundo lugar, la de cudl es la relevancia, a efectos de la proteccion del
caracter distintivo del signo, del hecho de que se solicite el registro como marca figurativa o como
marca de color (b).

a) Sobre la relevancia de la determinacion del objeto del signo para el que se solicita la proteccion

26. Para responder a esta cuestion, ha de describirse el objeto de una marca de color y el de una marca
figurativa y, en particular, indicar en qué consiste la diferencia entre los dos tipos de marca.

27. En este contexto, ha de seialarse antes de nada que la Directiva 2008/95 se basa en la clara
premisa de que existen diferentes tipos de marcas.

28. En virtud del articulo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», podran
constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacién grafica, a condiciéon de
que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas. Esta disposicion enumera, a titulo ejemplificativo, «las palabras —incluidos los
nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentacion».® Si bien este articulo no establece una genuina clasificacion de los diferentes tipos de
marcas, los signos enumerados apuntan a que las marcas pueden adoptar diferentes formas.

29. Ha de hacerse constar a continuacién que tanto las marcas figurativas como las marcas de color
pueden constituir marcas en el sentido de dicho articulo 2. En cuanto a las marcas figurativas, se
corresponden en la realidad con el ejemplo de los «dibujos y modelos» que se menciona en el
articulo 2. En cambio, las marcas de color no figuran entre los ejemplos enumerados en el articulo 2,’
pero el Tribunal de Justicia ha declarado, en las dos principales sentencias en materia de marcas de
color, la sentencia Libertel ” y la sentencia Heidelberger Bauchemie," que las marcas de color pueden
constituir marcas en el sentido del articulo 2."

7 Ello podria deducirse del hecho de que —aun cuando el registro de la marca se solicité como marca de color— de la resolucién de remision se
desprende que Oy Hartwall alega, por un lado, que no se limité a reivindicar proteccién «para los colores azules o grises en todas las formas
imaginables» y, por otro lado, que «la proteccién de la marca solo se reivindica para la representacién grafica que se recoge en la solicitud de
marca, y no para la variacién infinita de colores que contiene».

8 El hecho de que los signos enumerados en el articulo 2 no constituyen mds que ejemplos y la lista no es, pues, exhaustiva, viene corroborado
no solamente por el tenor del articulo 2, sino también por el considerando 8 de la Directiva. Este considerando establece que «la realizacién de
los objetivos perseguidos por la aproximacién supone que la adquisicién y la conservaciéon de un derecho sobre la marca registrada estén en
principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones» y que, «a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de
los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra». El
articulo 2 de la Directiva contiene la lista enunciativa mencionada en el considerando 8.

9 Ha de senalarse que los colores son mencionados explicitamente a modo de ejemplo de marca en el articulo 3 de la nueva Directiva de marcas,
la Directiva 2015/2436.

10 Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).
11 Sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 El Tribunal de Justicia declar6é en estas sentencias que una marca de color debe cumplir, a tal fin, tres requisitos. En primer lugar, debe
constituir un signo. El Tribunal de Justicia ha sefialado que en el dmbito del comercio, los colores se utilizan, por regla general, por su poder
de atracciéon o decorativo, sin que tengan significado alguno, si bien no cabe excluir que los colores o combinaciones de colores, en relaciéon
con un producto o servicio, puedan constituir un signo (véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244,
apartado 27, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 23). En segundo lugar, este signo debe
poder ser objeto de una representacién gréfica. En tercer lugar, tal signo debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una
empresa de los de otras (véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 23, y de 24 de junio de 2004,
Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 22). En cuanto atafie a la aplicacién de estos dos ultimos requisitos a las marcas de
color, me remito a la respuesta que daré mds adelante a las cuestiones prejudiciales, la cual versa precisamente sobre estos requisitos.
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30. Ello me conduce a la cuestion central, que es la de qué ha de entenderse precisamente por «marca
de color» y «marca figurativa» y en qué consiste la diferencia entre estos dos tipos de marca.

31. Una marca de color es un signo que consiste en un color o en una combinacién de colores por si
solos, sin forma ni delimitacién especial.

32. La particularidad del registro de una marca de color estriba en el hecho de que es el color o la
combinacién de colores por si solos a lo que se concede protecciéon. A modo de ejemplo de marca de
color, citaré la reciente sentencia Louboutin y Christian Louboutin.' El asunto versaba sobre una
marca del Benelux constituida por el color rojo aplicado en la suela de un zapato de tacén alto. El
contorno del zapato no formaba parte de la marca registrada.” En la sentencia, el Tribunal de Justicia
confirmé que el hecho de que el color se aplique en un producto, que constituye, pues, en la practica,
una delimitacién del color en el espacio, no convierte a la forma en una parte de la marca.' Dicho con
otras palabras, la suela no formaba parte de la marca, aun cuando el color registrado estaba delimitado
en el espacio al aplicarse en la suela de un zapato de tacén alto.

33. Como el Tribunal de Justicia sefial6 en la sentencia Libertel, el registro de marcas de color confiere
una proteccién muy amplia. El reducido nimero de colores efectivamente disponibles implica, en
efecto, que un pequefio nimero de registros como marcas para servicios o productos determinados
podria agotar toda la paleta de colores disponibles. "’

34. En cambio, en cuanto a las marcas figurativas, estas estan constituidas por un elemento figurativo.
En el registro de las marcas figurativas, es a este elemento figurativo, tal como aparece en la
representacion grafica de la marca, al que se concede proteccion. Si la marca figurativa es de color, es
la marca figurativa tal como es representada, en los colores indicados, la que se beneficia de proteccién
a partir de su registro. '

35. De cuanto precede se desprende que las dos categorias de marcas son diferentes, en la medida en
que una marca de color protege el derecho a utilizar un cierto color o una combinacién de colores por
si solos, es decir, sin contornos, mientras que una marca figurativa protege el derecho a utilizar la
marca figurativa, precisamente tal como aparece representada grificamente, con contornos y
eventuales colores.

13 Véanse, por ejemplo, los apartados 14 y 21 de la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), que describen una marca
de color como un color por si solo, sin delimitacién espacial, y el apartado 15 de la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie
(C-49/02, EU:C:2004:384), que hace referencia a colores o combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos. Esta
misma definicién se utiliza, por otro lado, a efectos del registro de marcas de la Unién Europea [véase el Reglamento de Ejecuciéon (UE)
2018/626, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unién Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecucién (UE) 2017/1431 (DO 2018,
L 104, p. 37)]. Este Reglamento, que es aplicable al registro de marcas de la Unién Europea desde el 14 de mayo de 2018, describe, en el
articulo 3, apartado 3, letra f), una marca de color como una marca compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos o bien de una
combinacién de colores sin contornos.

14 Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), apartados 7 a 10.
16 Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), apartado 24.

17 Sentencia del 6 de mayo de 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 54.

18 Véase, en este sentido, la definicion de marcas figuradas recogida en el articulo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento de Ejecucién
n.° 2018/626 de la Comisidn, a tenor del cual una marca figurativa es una marca con caracteres, estilizaciéon o disposicién especiales o con una
caracteristica grafica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinacion
de elementos verbales y figurativos.
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b) Sobre la relevancia, a efectos de la apreciacion del cardcter distintivo del signo, del hecho de que el
registro se solicite como marca figurativa o como marca de color

36. La cuestion que se plantea a continuacién es la de si el hecho de que el solicitante pida la
proteccién de una marca de color o de una marca figurativa tiene alguna relevancia en la aplicacién
del requisito del caracter distintivo. A mi juicio, la respuesta a esta cuestién se desprende de la
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que expondré a continuacién.

37. Para que una marca pueda ser registrada, es esencial, en virtud de los articulos 2 y 3, apartados 1,
letra b), y 3, que tenga caracter distintivo. La presencia de un caracter distintivo significa que es
apropiada para identificar el producto o servicio que lleva tal marca atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto o servicio de los de otras
empresas.” En efecto, la funcién esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de
origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusién
posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.”

38. Segun jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el cardcter distintivo de una marca, tanto si
es intrinseco [articulo 3, apartado 1, letra b)] como si se ha adquirido por el uso (articulo 3,
apartado 3), deberd apreciarse en relacién con dos pardmetros: por un lado, los productos o servicios
que lleven dicha marca vy, por otro, la percepcién que se presume por parte del sector interesado.?

39. El Tribunal de Justicia ha precisado cémo ha de determinarse en la practica si una marca ha
adquirido cardcter distintivo por el uso. La autoridad competente debe llevar a cabo un examen
concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idénea
para identificar el producto o servicio en cuestion como procedente de una empresa determinada.
Ademas, tales elementos deben referirse a un uso de la marca.” En el marco de la referida
apreciacién, cabe tomar en consideracién, entre otros factores, los siguientes: la cuota de mercado que
posee la marca de que se trate, la intensidad, el ambito geografico y la duracién del uso de la marca, la
importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promoverla y la proporciéon de los
sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa
determinada, asi como las declaraciones de las camaras de comercio y de industria o de otras
asociaciones profesionales.

40. A continuacién, en cuanto atafie a la cuestion de cual es el vinculo entre la aplicacién del requisito
del cardcter distintivo y el hecho de que el registro de una marca se solicite como marca de color o
como marca figurativa, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que ni el articulo 2 ni el articulo 3,
apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95 distinguen entre los tipos de marcas. Asi pues, los
criterios para la apreciacion del cardcter distintivo de las marcas de color, incluido el cardcter
distintivo adquirido por el uso, son idénticos a los aplicables a los demds tipos de marcas, como las
marcas figurativas.” Por consiguiente, no es posible establecer criterios mds estrictos que supongan
sustituir o dejar sin efecto la aplicacion del criterio del cardcter distintivo para ciertos tipos de
marcas. ”

19 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 38 y jurisprudencia citada.
20 Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252), apartado 53 y jurisprudencia citada.

21 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 39 y jurisprudencia citada.
22 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 40 y jurisprudencia citada.
23 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 41 y jurisprudencia citada.

24 Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 46 y
jurisprudencia citada.

25 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 47 y jurisprudencia citada.
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41. No obstante, ha de sefalarse que de la jurisprudencia también se desprende que, para ciertos tipos
de marcas que tienen una naturaleza particular, han de tenerse en cuenta las caracteristicas particulares
de dichos tipos de marcas. Se trata, en particular, del caso de las marcas de color, respecto de las que
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada se deduce que deben tenerse en cuenta dos
aspectos, a la vista de sus caracteristicas especiales.

42. En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que, salvo en circunstancias excepcionales,
principalmente cuando los mercados son muy especificos, una marca de color no tiene caracter
distintivo ab initio.** El hecho de que las marcas de color rara vez tengan carécter distintivo ab initio
se debe a que los consumidores no estan acostumbrados, por regla general, a deducir el origen de los
productos basandose Gnicamente en su color o en el de su envase. Por consiguiente, la percepcion del
publico pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca de color que en el caso de
una marca denominativa o figurativa.”

43. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que existe un interés general en que no
se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demds operadores que ofrecen
productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.”® Por
consiguiente, para apreciar el caracter distintivo de una marca de color, ha de velarse también por que
el registro de la marca no sea contrario a este interés general.”

44. Por tanto, como se ha sefnalado antes, debido a las caracteristicas particulares de una marca, puede

resultar mas dificil en la practica acreditar el cardcter distintivo de algunos tipos de marcas que el de
30 ~ . o . 7

otros.”™ No obstante, ha de sefalarse que el Tribunal de Justicia también ha subrayado que este hecho

no puede dispensar a las oficinas de marcas de proceder, en cada caso, a un examen in concreto del

cardcter distintivo de la marca solicitada.”

45. Por las razones antes expuestas, propondré al Tribunal de Justicia que responda a la primera
cuestion prejudicial que los articulos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95 deben
interpretarse en el sentido de que la cuestion de si el registro de la marca se solicita como marca
figurativa o como marca de color resulta pertinente a efectos de la aplicacion del requisito del
caricter distintivo en la medida en que se desprende de las caracteristicas particulares de las marcas
de color que estas deben ser tenidas en cuenta en el marco de la apreciacion del caracter distintivo de
una marca de color. A este respecto, habrd de tenerse en cuenta que, por un lado, una marca de color
rara vez tiene cardcter distintivo ab initio y que, por otro, existe un interés general en que no se
restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demds operadores que ofrecen
productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

2. Sobre el modo en que ha de registrarse una marca cuando existe una discordancia entre la
representacion grdfica de la marca y la eleccion de la clase de marca (segunda cuestion prejudicial)

46. Entiendo la segunda cuestion prejudicial en el sentido de que el érgano jurisdiccional remitente se
pregunta en esencia sobre el modo en que debe registrarse una marca cuando existe una discordancia
entre la representacion grafica de la marca, que reviste la forma de una figura, y la eleccién de la clase
de marca que se ha realizado en la solicitud, la cual califica la marca como marca de color.

26 Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 66, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger
Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 39.

27 Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 65, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger
Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 38.

28 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 54 a 59.
29 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 60.

30 Véanse las sentencias de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI (C-311/11 P, EU:C:2012:460), apartado 26 y jurisprudencia citada, y de
9 de septiembre de 2010, OAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508), apartado 33 y jurisprudencia citada.

31 Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2010, OAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508), apartado 37.
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47. Expondré a continuacién por qué considero que, en el supuesto de tal discordancia, la marca no
puede registrarse ni como marca de color ni como marca figurativa en virtud del Derecho de la
Unidén. A este respecto, explicaré en primer lugar por qué es importante, a efectos del registro de una
marca, que pueda determinarse el objeto preciso de esta (a) y, a continuacién, expondré las
consecuencias de las contradicciones que puede entranar una solicitud, como ocurre en el caso de
autos (b).

a) Sobre la necesidad de determinar el objeto de la marca

48. Si ha de determinarse el objeto exacto de la marca solicitada, ello se debe a que, en virtud del
articulo 2 de la Directiva 2008/95, es esencial, para poder registrar una marca, que esta constituya un
signo que pueda ser objeto de representacidon gréfica. El requisito recogido en el articulo 2, segin el
cual los signos deben poder ser objeto de una representaciéon gréfica, tiene por finalidad determinar el
objeto preciso de la marca para la que el solicitante pide proteccion. Como ya se indicé en la sentencia
Sieckmann, para desempefar su funcién, la representacion grafica de la marca debe ser, en particular,
clara, precisa, completa en si misma, ficilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

49. El Tribunal de Justicia explicé en dicha sentencia los motivos por los que tal interpretacién venia
exigida por el buen funcionamiento del sistema del registro de marcas.* Por un lado, las autoridades
competentes deben conocer con claridad y precisién la naturaleza de los signos constitutivos de la
marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de
registro y a la publicacién y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. Por otro
lado, los operadores econémicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precision las
inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores
actuales o potenciales, asi como de tener acceso, de este modo, a informacién pertinente sobre los
derechos de terceros.*

50. Por tanto, todos los demads requisitos del eventual registro de la marca, en particular el del caracter
distintivo de la marca, deberan apreciarse en funciéon de la determinaciéon del objeto exacto de la
misma.

51. Si bien se exige en esencia, para todas las marcas, que puedan ser objeto de una representacién
gréfica,” ha de senalarse que el objeto preciso de ciertos tipos de marcas no puede determinarse, en la
practica, a partir de la mera reproduccién grafica de la marca solicitada. Si bien la reproduccién gréfica
de una marca figurativa en color indica indudablemente de forma precisa el elemento cuya proteccion
se solicita, a saber, la marca figurativa de color, tal no es el caso de las marcas de color.

52. En la sentencia Libertel, que versaba sobre la posibilidad de registrar una marca de color
constituida por un tnico color, el Tribunal de Justicia declaré6 que una simple muestra de un color no
responde a la exigencia de la representacion grafica recogida en el articulo 2, en particular porque una
muestra de un color puede alterarse con el tiempo (por ejemplo, puede destefiirse). Una muestra de un

32 Véanse las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 48 a 55, y de 6 de mayo de 2003, Libertel
(C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 29.

33 Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartado 47.

34 Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 50 y 51. Véase asimismo la sentencia de
24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartados 26 a 30.

35 Ha de senalarse que el requisito de la representacion grafica ya no figura en la nueva Directiva sobre marcas, la Directiva 2015/2436. El
articulo 3, letra b), de dicha Directiva, que versa sobre la cuestién de los signos que pueden constituir una marca y que se corresponde con el
articulo 2 de la actual Directiva, dispone ahora que el signo solicitado deberd ser representado en el registro de marcas de manera tal que
permita a las autoridades competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a sus titulares. La
razon de esta modificacién se indica en el considerando 13 de la Directiva. Este sefiala que —con el fin de cumplir los objetivos del sistema de
registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad juridica y una buena administracion— es esencial exigir que el signo pueda
representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, ficilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Se sefiala ademds que, por tanto,
se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, y no
necesariamente por medios gréficos, siempre que la representacién ofrezca garantias satisfactorias a tal efecto.
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color no permite, pues, determinar el objeto exacto de una marca de color. En cambio, el requisito
establecido en el articulo 2 puede cumplirse si la muestra de un color se completa con una
descripcion verbal de la marca de color, siempre que tal descripcidn sea clara y precisa, o bien con un
cédigo de identificaciéon internacionalmente reconocido, pues tales c6digos se suponen precisos.*

53. En lo tocante a las marcas de color constituidas por una combinacién de colores, el Tribunal de
Justicia ha declarado, por otro lado, en la sentencia Heidelberger Bauchemie, que —para cumplir el
requisito de claridad establecido en el articulo 2— una solicitud de registro de una combinacién de
colores debe implicar ademas una disposicion sistemadtica que asocie los colores de que se trata de
manera predeterminada y permanente.”” Mediante la disposicién sistemdtica se pretende determinar
de forma precisa la combinacién exacta de colores.*

54. Ha de anadirse a este respecto que, antes de poder pronunciarse sobre si el objeto de una marca de
color solicitada puede determinarse con la claridad exigida por las sentencias Libertel® y Heidelberger
Bauchemie,” una autoridad deberd poder determinar, evidentemente, si se trata o no de una marca de
color.

55. En el caso de autos, parece que la solicitud de Oy Hartwall es contradictoria en este aspecto, lo
cual se pone de manifiesto, por otro lado, en la segunda cuestion prejudicial del 6rgano jurisdiccional
remitente. En efecto, si bien la representacion grafica de la marca solicitada es la de una marca con
contornos con la forma de una figura (una banda azul cuyos bordes tienen un fino ribete gris), Oy
Hartwall senald, en la descripciéon que se adjuntaba (la cual precisaba los cédigos internacionales de
los colores utilizados) y en la calificacién, que se trataba de una marca de color.

56. En cuanto ataiie a la representacidon grafica de la marca de color solicitada, ha de sefialarse que,
ciertamente, en principio es posible representar graficamente una marca de color con contornos. Asi
ocurre cuando la representacion gréfica ilustra el modo en que la marca de color se aplicard en los
productos o servicios de la empresa en cuestion. A modo de ejemplo, me remito a la sentencia
Louboutin y Christian Louboutin, antes citada.” La representacion gréfica de la marca de color en
cuestidon, que se reproduce en el apartado 8 de la sentencia, estaba constituida por el dibujo de un
zapato de tacdn alto en cuya suela se aplicaba el color rojo en cuestién. En la descripcion de la marca
de color se precisaba que el contorno del zapato no formaba parte de la marca y que su unica finalidad
era poner de relieve la posicién de la marca. Por consiguiente, aun cuando la representacién grafica de
la marca contenia contornos (la forma de un zapato, incluida la forma de su suela), estos contornos no
formaban parte de la marca, extremo este que, por otro lado, el Tribunal de Justicia confirmé en la
sentencia, como se ha recordado en el punto 32 de las presentes conclusiones.

57. Si la marca solicitada en el caso de autos fuera objeto de una representacién grafica analoga, la
representacion grafica deberia ilustrar en tal caso el modo en que la marca de color solicitada se
coloca en los productos de Oy Hartwall, que son, en el presente asunto, botellas de agua. Pues bien,
como también han sefialado la Comisiéon y el Gobierno finlandés, la representacion grafica de la
marca es la ilustracion no de una botella de agua, sino de una banda. Ello me lleva a concluir que la
solicitud de marca de Oy Hartwall es contradictoria en la medida en que los contornos utilizados no
pueden siquiera ilustrar la manera en que la marca de color debe utilizarse en los productos
indicados.

36 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 31 a 37.

37 Véase la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 33.
38 Véase la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 34.
39 Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).
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b) Las consecuencias de las contradicciones en la solicitud de registro

58. Considero que, como sostienen igualmente la Comisién y el Gobierno finlandés, el articulo 2 de la
Directiva 2008/95 se opone a que una marca pueda registrarse como marca de color en el caso de que
exista una discordancia como la que se da en el caso de autos.

59. En efecto, la solicitud de marca no permite determinar si el objeto preciso de la solicitud es una
marca de color o una marca figurativa. No existe, pues, certeza sobre el objeto en funcién del cual
deben apreciarse los demds requisitos materiales establecidos en la citada Directiva, en particular el
requisito del caracter distintivo. A ello se le anade el hecho de que los poderes publicos consultan los
registros de las marcas utilizando las diferentes categorias de marcas del registro. Otro tanto ocurre en
el caso del registro de marcas finlandés, respecto al cual he podido comprobar que es posible presentar
solicitudes para diferentes categorias de marcas, en particular para la categoria de marcas figurativas y
la de marcas de color.

60. En este contexto, si una marca fuera registrada como marca de color, aunque tenga la apariencia,
en su representacion grafica, de una marca figurativa, ello generaria confusién en los poderes publicos
y en las empresas competidoras. Suscitaria, en consecuencia, una duda acerca del elemento —la marca
de color o la marca figurativa— que se protege mediante el registro. Comparto, pues, la opinién de la
Comision y del Gobierno finlandés de que el objetivo perseguido por el requisito de la representacion
gréfica establecido en el articulo 2, que es, como se sefial6 en la sentencia Sieckmann,* que el objeto
de la marca pueda determinarse de forma precisa y clara, no puede, por tanto, alcanzarse en el caso
de una solicitud como la de autos.

61. Esta interpretacion del articulo 2 resulta igualmente corroborada por la sentencia dictada por el
Tribunal de Justicia en el asunto Shield Mark.* Este asunto versaba en particular sobre la cuestién de
las condiciones en que una marca sonora® podia ser objeto de representacion gréfica en el sentido en
que se emplea esta expresion en el articulo 2 de la Directiva. El Tribunal de Justicia declaré en
particular en esta sentencia que un signo cuya representacion grafica esté constituida por notas
musicales o una descripcion escrita no puede registrarse como marca sonora cuando el solicitante, en
su solicitud, omite precisar que debe entenderse que el signo registrado consiste en un signo sonoro.
En efecto, como sefial6 el Tribunal de Justicia, en tal supuesto, la autoridad competente y el publico
pueden estimar con razén que se trata de una marca denominativa o figurativa, tal y como esta
representada graficamente en la solicitud.®

62. Por las razones que he expuesto en los puntos 59 a 60 de las presentes conclusiones, estas mismas
consideraciones son vélidas, a mi juicio, para una solicitud de marca en la que la representacién grafica
reviste la forma de una figura, pero en la que se indica, en la calificacién y en la descripcién que la
acompanan, que la marca es una marca de color. Aun cuando la sentencia Shield Mark versa sobre
una imprecisién en la solicitud y no sobre una genuina contradiccidn, la conclusién contenida en esa
sentencia es valida con mayor razén en caso de contradiccién.*

42 Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 48 a 51.

43 Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Una marca sonora es una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinacién de sonidos [véase, por ejemplo, la definiciéon recogida
en el articulo 3, apartado 3, letra g), del Reglamento de Ejecuciéon n.° 2018/626 de la Comision].

45 Véase la sentencia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641), apartado 58.

46 Cabe citar también, a este respecto, la sentencia de 14 de junio de 2012, Seven Towns/OAMI (Representacién de siete cuadrados en diferentes
colores) (T-293/10, no publicada, EU:T:2012:302). En este asunto, el Tribunal General consideré que una marca de la Unién Europea no podia
ser registrada como marca de color, puesto que la marca habia sido representada graficamente no como una marca de color, sino como una
marca figurativa o una marca tridimensional. El Tribunal General declaré que en tal caso se da una contradiccién inherente en cuanto a la
verdadera naturaleza del signo en cuestidn, la cual se oponia al registro de este (véase el apartado 66 de la sentencia).
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63. Si las autoridades nacionales deben determinar el objeto exacto de una marca solicitada y si el
solicitante pretende solicitar la proteccién de una marca de color, es por consiguiente esencial que la
solicitud de marca sea concordante, es decir, que el registro de la marca —de conformidad con su
representacion grafica, incluida la calificacién de la marca y la descripciéon que la acompafie— se
solicite como marca de color. En efecto, este es el tnico modo en el que las autoridades y el publico
pueden, por un lado, saber que el solicitante solicita la proteccién de una marca de color y no de una
marca figurativa y, por otro lado, determinar el objeto exacto de la marca de color.

64. Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestion prejudicial que el
articulo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que esta disposicién se opone a
que una marca pueda ser registrada cuando no es posible, debido a contradicciones en la solicitud,
determinar el objeto exacto de la protecciéon que pide el solicitante. Tal es el caso, por ejemplo, de
una solicitud de registro de marca como marca de color, que sin embargo estd representada
graficamente como una marca figurativa.

3. Sobre la prdctica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro (tercera cuestion prejudicial)

65. Entiendo la tercera cuestion prejudicial en el sentido de que el 6rgano jurisdiccional remitente
pregunta en esencia —en el caso que se dé una respuesta afirmativa a la segunda cuestién prejudicial
y, por tanto, sea posible, en principio, registrar la marca en cuestién como marca de color— si la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de caracter distintivo de las marcas de color es
aplicable a tal marca y, en su caso, si la practica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro se
ajusta a esta jurisprudencia.

66. Dado que propongo al Tribunal de Justicia dar una respuesta negativa a la segunda cuestion
prejudicial, no resulta necesario, a mi juicio, responder a la tercera. No obstante, para el caso de que
el Tribunal de Justicia respondiese afirmativamente a la segunda cuestién, expongo las
consideraciones siguientes con caracter subsidiario.

67. La presente cuestion versa sobre la apreciacion, por la Oficina Nacional de Patentes y Registro, del
caracter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada. A este respecto, se desprende de la
resoluciéon de remisién que la Oficina Nacional de Patentes y Registro seiiala, en los motivos de su
resolucion de desestimacion de la solicitud, que, «en virtud de una prictica reiterada de esta, no
puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una
prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita han adquirido, gracias a un uso extenso y
duradero, caracter distintivo con respecto a los productos para los cuales se solicita el registro».*

68. Para responder a esta cuestidn, es necesario examinar en primer lugar si la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en materia de cardcter distintivo de las marcas de color (sentencias Libertel* y
Heidelberger Bauchemie®) es aplicable a tal marca.

69. Dado que la cuestion parte del supuesto de que la marca es una marca de color y que, por tanto, se
presume que el objeto de la marca es un color o una combinacién de colores sin contornos, ha de
darse una respuesta afirmativa, como han indicado igualmente el Gobierno finlandés y la Comisién.

47 Véase, a este respecto, el punto 13 de las presentes conclusiones.
48 Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).
49 Sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).
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70. Ello significa en concreto que, a efectos de la apreciacion del caracter distintivo de la marca de
color, han de tenerse en cuenta las caracteristicas particulares de las marcas de color. Como he
mencionado en los puntos 42 y 43 de las presentes conclusiones, ello implica, por un lado, que debe
tenerse en consideracion el hecho de que rara vez tendrd una marca de color caricter distintivo
intrinseco y que, por otro lado, ha de tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja
indebidamente la disponibilidad de los colores para los demas operadores.”

71. En segundo lugar, ha de verificarse si la practica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro es
conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas de color.

72. Corresponde al d6rgano jurisdiccional remitente resolver esta cuestion de forma definitiva teniendo
en cuenta, por un lado, la doctrina emanada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que he
expuesto en los puntos 38 a 44 de las presentes conclusiones y, por otro lado, toda la informacion
factica pertinente relativa a la prictica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro.”'

73. En cuanto atafie al caracter distintivo adquirido por el uso, ha de subrayarse que la Oficina
Nacional de Patentes y Registro debe llevar a cabo un examen concreto y global de todos los
elementos que permitan demostrar que la marca resulta idonea para identificar el producto o servicio
en cuestion como procedente de una empresa determinada.” En este contexto, de la sentencia
Oberbank y otros se desprende que es contrario a la Directiva 2008/95 basar unicamente en el
resultado de un sondeo de opinién la apreciacion de si una marca ha adquirido caracter distintivo por
el uso. El Tribunal de Justicia declaré en esta sentencia que, aun cuando un sondeo de opinién pueda
ser uno de los elementos de esta apreciacion, el resultado de tal sondeo de opinién no puede constituir
el unico elemento determinante.

74. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia, con caracter subsidiario, que responda a la
cuestion planteada que, si se solicita el registro de una marca como marca de color, es necesario, a
efectos de la apreciaciéon del caracter distintivo de la marca solicitada, tener en cuenta las
caracteristicas particulares de las marcas de color. A este respecto, habrd de tenerse en cuenta el
hecho de que, por un lado, una marca de color rara vez tendrd cardcter distintivo ab initio y que, por
otro, existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores
para los demdas operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo de aquellos para los que
se solicita el registro. Si las autoridades competentes consideran que la marca de color solicitada tiene
caracter distintivo intrinseco, no serd necesaria la prueba del uso de la marca. En cambio, si la marca
de color no tiene caricter distintivo intrinseco, habrd de comprobarse si ha adquirido caracter
distintivo por el uso. En el marco de esta apreciacion, habra de llevarse a cabo un examen concreto
de los elementos que pueden demostrar que la marca resulta idénea para identificar el producto o
servicio en cuestion como procedente de una empresa determinada. Ademas, estos elementos deberan
referirse al uso de la marca y, en el marco de esta apreciaciéon, podran tenerse en cuenta, en particular,
los elementos siguientes: la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el
ambito geografico y la duracién del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por
la empresa para promoverla y la proporciéon de los sectores interesados a los que, gracias a la marca,
les consta que el producto procede de una empresa determinada, asi como las declaraciones de las
camaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales.

50 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 60, 65 y 66.

51 Ha de precisarse que el propio Tribunal de Justicia no dispone de esta informacién.

52 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 40 y jurisprudencia citada.
53 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 48.
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V. Conclusion

75. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda
a las cuestiones planteadas por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo
Contencioso-Administrativo, Finlandia) del modo siguiente:

«1) A efectos de la interpretacion del articulo 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (versidn codificada), y del requisito relativo al cardcter distintivo
de una marca en el sentido del articulo 3, apartados 1, letra b), y 3, de dicha Directiva, la cuestion
de si el registro de la marca se solicita como marca figurativa o como marca de color resulta
pertinente en la medida en que se desprende de las caracteristicas particulares de las marcas de
color que estas deben ser tenidas en cuenta en el marco de la apreciacion del caricter distintivo
de una marca de color. A este respecto, habra de tenerse en cuenta el hecho de que, por un lado,
una marca de color rara vez tendrd caracter distintivo ab initio y que, por otro, existe un interés
general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demads
operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita
el registro.

2) El articulo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que esta disposicién se
opone a que una marca pueda ser registrada cuando no es posible, debido a contradicciones en la
solicitud, determinar el objeto exacto de la protecciéon que pide el solicitante. Tal es el caso, por
ejemplo, de una solicitud de registro de marca como marca de color, que sin embargo estd
representada graficamente como una marca figurativa.»
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