LINDE Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 8 de abril de 2003 *

En los asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01,

que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con
arreglo al articulo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinadas a
obtener, en los procedimientos iniciados por

Linde AG (asunto C-53/01),

Winward Industries Inc. (asunto C-54/01)

Rado Uhren AG (asunto C-55/01),

una decisién prejudicial sobre la interpretacién del articulo 3, apartado 1,
letras b), c) y e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemin,

I-3177



SENTENCIA DE 8.4.2003 — ASUNTOS ACUMULADOS C-53/01 A C-55/01

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodriguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet,
R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann,
D.A.O. Edward, A. La Pergola y V. Skouris, la Sra. F. Macken (Ponente), y los

Sres. J.N. Cunha Rodrigues y A. Rosas, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Linde AG, por los Sres. H. Messer y C. von Mettenheim,
Rechtsanwilte (asunto C-53/01);

— en nombre de Winward Industries Inc., por el Sr. M. Schaeffer, Rechtsanwalt
(asunto C-54/01);

— en nombre de Rado Uhren AG, por el Sr. D. von Schultz, Rechtsanwalt
{asunto C-55/01);

— en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente
(asuntos C-53/01 a C-55/01);

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad
de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister (asuntos C-53/01 a
C-55/01);
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— en nombre de la Comisién de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B.
Rasmussen y P.F. Nemitz, en calidad de agentes (asuntos C-53/01 a C-55/01);

habiendo considerado el informe para la vista;

oidas las observaciones orales de Winward Industries Inc., representada por el Sr.
M. Schaeffer; de Rado Uhren AG, representada por el Sr. D. von Schultz; del
Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. P. Ormond, en calidad de
agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister, y de la Comisién, representada
por los Sres. N.B. Rasmussen y P.F. Nemitz, expuestas en la vista de 17 de
septiembre de 2002;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el
24 de octubre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante tres resoluciones de 23 de noviembre de 2000, recibidas en el Tribunal
de Justicia el 8 de febrero de 2001, el Bundesgerichtshof planted, con arreglo al
articulo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretacion del
articulo 3, apartado 1, letras b), ¢} y e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40,

p. 1).
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Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre Linde AG (en lo
sucesivo, «Linde»), Winward Industries Inc. (en lo sucesivo, «Winward») y Rado
Uhren AG (en lo sucesivo, «Rado»), respectivamente, y la Deutsches Patent- und
Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) respecto a la desestimacién
por éste, por falta de cardcter distintivo, de las solicitudes de registro de marcas
presentadas por dichas sociedades.

Marco juridico

Normativa comunitaria

La Directiva tiene por objeto, segiin su primer considerando, aproximar las
legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las
disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulacién de
mercancias como la libre prestacion de servicios y falsear las condiciones de
competencia en el mercado comiin.

El articulo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca»,
dispone lo siguiente:

«Podrdn constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una
representacién grafica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentacion, a condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
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El articulo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegacion o de nulidad
del registro, establece lo siguiente:

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

los signos que no puedan constituir una marca;

las marcas que carezcan de caricter distintivo;

las marcas que se compongan exclusivamente de signos o 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
obtencién del producto o de la prestacion del servicio u otras caracteristicas
de los mismos;

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

los signos constituidos exclusivamente por:

— la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
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— la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

—la forma que da un valor sustancial al producto;

3. No se denegari el registro de una marca ni se declarard su nulidad de
conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la
fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma,
hubiese adquirido un caricter distintivo. Los Estados miembros podrin
establecer que la presente disposicion se aplique igualmente cuando el caracter
distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la
fecha de registro.

Normativa nacional

A tenor del articulo 3 de la Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichnungen (Ley alemana sobre proteccién de marcas y otros signos
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distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBIL. 1994 1, p. 3082; en lo sucesivo,
«Markengesetz»), que entrd en vigor el 1 de enero de 1995 y que constituye la
adaptacion del Derecho interno alemdn a la Directiva:

«1) Podrén registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las sefiales
acusticas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su
envase, asi como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones
de colores, que sean apropiados para distinguir los productos y los servicios de
una empresa de los de otra.

2) No podrién registrarse como marcas los signos constituidos exclusivamente por
una forma

1. que venga impuesta por la naturaleza del propio producto,

2. que sea necesaria para obtener un resultado técnico,

3. que dé un valor sustancial al producto.»
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En virtud del articulo 8, apartado 1, de la Markengesetz, se denegari el registro
como marca de los signos que puedan gozar de proteccién con arreglo al
articulo 3 de ésta pero que no puedan ser objeto de una representacién grafica.

El articulo 8, apartado 2, de la Markengesetz dispone lo siguiente:

«Se denegard el registro de las marcas

1. que carezcan de caricter distintivo para los productos o servicios,

2. que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogrifica o la época de obtencién del
producto o de la prestacion del servicio u otras caracteristicas de los mismos,

3. que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en el lenguaje comiin o en las costumbres leales y
constantes del comercio para designar el producto o la prestacién de servicio.

[...]»
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El articulo 8, apartado 3, de la Markengesetz establece que las disposiciones del
apartado 2, nimeros 1, 2 y 3, de este articulo no se aplicardn cuando, antes de la
fecha de la resolucién relativa al registro de la marca y debido al uso que se haya
hecho de ella para los productos o servicios para los cuales se solicita su registro,
la marca se haya impuesto en los Ambitos comerciales afectados.

Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales

Los litigios que dieron lugar a las presentes peticiones de decisién prejudicial son
tres.

En el primer litigio (C-53/01), Linde solicité que se registrase un vehiculo como
marca tridimensional para los productos «carretillas automotoras y demds
mdquinas mdéviles con cabina del conductor, especialmente con horquilla
elevadora». Su solicitud fue desestimada por la Deutsches Patent- und Marke-
namt por falta de cardcter distintivo.

El Bundespatentgericht (Tribunal federal en materia de propiedad industrial)
(Alemania) desestimé el recurso interpuesto por Linde contra esta resolucién
desestimatoria por considerar que la marca de que se trataba carecfa por
completo de cardcter distintivo. Sefiald en particular que «en el trifico, s6lo se ve,
en una representacién del producto de este tipo, el producto mismo, y no se le
atribuye ninguna funcién distintiva, en tanto que ésta se halle dentro del marco
habitual en el comercio. La forma del producto no va més alli de un disefio
industrial moderno. No se distingue, en cuanto a sus elementos formales no
técnicos, de los disefios usuales hasta el punto de que, en el trifico, no se
considere solamente como una variacién cualquiera de formas conocidas, sino
como el signo distintivo de una empresa.»
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En el segundo litigio (C-54/01), Winward solicité que se registrase una linterna
como marca tridimensional. Esta solicitud de registro fue desestimada por la
Deutsches Patent- und Markenamt por considerar que la marca cuyo registro se
solicitaba carecia de carécter distintivo en el sentido del articulo 8, apartado 2,
nimero 1, de la Markengesetz.

El Bundespatentgericht denegd también la posibilidad de registrar la citada marca
debido a que ésta carece de caricter distintivo. A su juicio, «se trata de una forma
tipica de las linternas cilindricas que, a pesar de una cierta elegancia, presenta los
rasgos habituales en el mercado. En este sector el consumidor no considerara que
la forma de la mercancia constituye un indicio de que procede de una
determinada empresa. Habida cuenta de las minimas diferencias con respecto a
los productos de la competencia, el consumidor advertido apenas serd capaz de
identificar de memoria a un determinado fabricante.»

El tercer litigio (C-55/01) se refiere a una solicitud de registro presentada por
Rado en relacién con una marca tridimensional consistente en la representacién
grafica de un reloj de pulsera, que ya estaba registrada como marca internacional
con el nimero 640 196 y de la que esta sociedad es titular. Dicha solicitud fue
desestimada por la Deutsches Patent- und Markenamt por falta de caricter
distintivo y debido a la existencia de un imperativo de disponibilidad
(«Freihaltebediirfnis»).

El recurso interpuesto por Rado ante el Bundespatentgericht contra esta
resolucién fue desestimado. Segin dicho 6rgano jurisdiccional, la representacion
tridimensional de la caja de reloj con la esfera cubierta o descubierta y una
pulsera segmentada, cuya anchura coincide con la de la caja, carece, en su
configuracién concreta, del cardcter distintivo necesario. El Bundespatentgericht
declaré asimismo que «la proteccién tan sbélo puede basarse en una forma
original que haga referencia a su origen y que permita superar el imperativo de
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disponibilidad de la “forma elemental” del producto y la falta de caricter
distintivo. Para justificar la originalidad del producto o de sus componentes debe
aplicarse un criterio mds bien estricto, porque estos elementos constituyen el
medio mas importante para su propia descripcién y su monopolizacién implica el
peligro de obstaculizar a los competidores en el disefio de sus productos, de donde
se deduce al menos el imperativo de disponibilidad.»

Estas tres sentencias del Bundespatentgericht dieron lugar a sendos recursos de
casacién ante el Bundesgerichtshof.

Segtin este 6rgano jurisdiccional, el éxito de dichos recursos de casacién depende
de la interpretacion del articulo 3, apartado 1, letras b), ¢) y e), de la Directiva.

El Bundesgerichtshof considera que no existe ningtin indicio que justifique que se
deniegue a las marcas tridimensionales el cardcter distintivo abstracto previsto en
el articulo 2 de la Directiva. Esta disposicion exige que la marca sea apropiada
para distinguir en abstracto productos o servicios. La exigencia de un cardcter
distintivo concreto para los productos o servicios que son objeto de la solicitud de
registro se desprende del articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

El Bundesgerichtshof considera asimismo que no son aplicables las causas de
denegacién del registro que figuran en el articulo 3, apartado 1, letra €), de la
Directiva. A este respecto, por lo que se refiere a las marcas cuyo registro solicitan
Linde y Rado, sostiene que, ademds de las caracteristicas genéricas de la forma
elemental de los productos de que se trata, que son imputables a la técnica, estas
marcas presentan una serie de caracteristicas formales que no vienen impuestas
exclusivamente por la naturaleza del propio producto ni por consideraciones
técnicas o relativas al valor del producto. En el asunto C-54/01 (Winward), el
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Bundesgerichtshof sefiala también que la marca de que se trata presenta unas
caracteristicas que exceden de la forma elemental e imputable a la técnica de una
linterna y que no vienen impuestas exclusivamente por la naturaleza del propio
producto ni son necesarias para obtener un resultado técnico.

Por tanto, el érgano jurisdiccional remitente estima que procede examinar si las
marcas de que se trata en los tres asuntos carecen por completo de caracter
distintivo en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva o si es
aplicable una causa de denegaci6n del registro con arreglo a la letra ¢) de esta
disposicién.

De la resolucién de remision del asunto C-53/01 (Linde) se desprende que las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto estdn sujetas a
exigencias mds estrictas que las demds marcas por lo que se refiere al caricter
distintivo, en virtud de la jurisprudencia del Bundespatentgericht relativa al
articulo 8, apartado 2, nimero 1, de la Markengesetz, a saber, la disposicién
nacional que corresponde al articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Para
justificar estos criterios mds estrictos en cuanto al caricter distintivo, el
Bundespatentgericht se basa en un imperativo de disponibilidad de las formas
que es facilmente concebible y en la diferencia existente entre, por una parte, el
Derecho de marcas, cuyo objetivo es indicar la procedencia, y, por otra, los
Derechos que protegen la creacion, en particular la legislacién en materia de
dibujos y modelos.

No obstante, el Bundesgerichtshof sefiala que, por lo que respecta al caracter
distintivo, no encuentra ninguna razén para fijar exigencias mds estrictas para las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto que para
las marcas tradicionales. A su juicio, estas mayores exigencias en cuanto al
caracter distintivo de la marca no pueden justificarse recurriendo a indicios
concretos que muestren un interés del comercio en mantener disponible la forma
del producto para otras empresas.

I-3188



24

25

26

LINDE Y OTROS

Segiin el 6rgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ha rechazado
asimismo cualquier diferenciacidn, al apreciar el cardcter distintivo de una marca,
segun el interés observado en mantener el nombre geografico a disposicion de
otras empresas (véase la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee,
asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. [-2779, apartado 48). Dicho
organo jurisdiccional afirma que el interés en mantener una disponibilidad
general de las formas grificas no debiera tener incidencia alguna —sin perjuicio
de que pueda tenerse en cuenta esta exigencia en el supuesto del articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva— sobre el caricter distintivo concreto a que
se refiere la letra b) de esta disposicion.

Por lo que respecta a la interpretacion que debe hacerse del articulo 3,
apartado 1, letra c), de la Directiva, el Bundesgerichtshof considera que esta
disposicién se aplica de manera auténoma para todos los tipos de marcas, es
decir, también para las marcas constituidas por la forma del producto, con
independencia del articulo 3, apartado 1, letra e). Asi, afirma que el imperativo
de disponibilidad de las formas tridimensionales de productos debe tenerse en
cuenta en el marco del articulo 3, apartado 1, letra c), y no en virtud de una
interpretacién en sentido amplio del apartado 1, letra e), de dicho articulo. A
juicio del Bundesgerichtshof, de un enfoque como éste se desprende que en la
mayoria de los supuestos el registro como marca sélo sera posible, con arreglo al
articulo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva, para las marcas que
adquieran cardcter distintivo debido al uso que se haya hecho de ellas.

En tales circunstancias, el Bundesgerichtshof resolvi6 suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, cuyo
tenor coincide en los tres asuntos citados:

«1) A la hora de apreciar el caricter distintivo, en el sentido del articulo 3,
apartado 1, letra b), de la [...] Directiva, de marcas tridimensionales
constituidas por la forma del producto, ¢hay que aplicar un criterio mds
estricto que en otros tipos de marcas?
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2) ¢El articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene, como el articulo 3,
apartado 1, letra e), significacién propia para las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del producto? En caso de respuesta afirmativa, ¢ha
de tomarse en cuenta a efectos de la comprobacion prevista en el articulo 3,
apartado 1, letra ¢) —o, en otro caso, letra e)— el interés del comercio en
mantener la disponibilidad de la forma del producto de tal manera que, en
principio, el registro se deniegue siempre y sdlo se admita, por regla general,
para las marcas que cumplan los requisitos del articulo 3, apartado 3,
primera frase, de la Directiva?»

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2001, se
acumularon los tres asuntos a efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la
sentencia.

Sobre la primera cuestion

Mediante su primera cuestion, el érgano jurisdiccional remitente pregunta si
. . -, >
para apreciar el caracter distintivo, en el sentido del articulo 3, apartado 1,
letra b), de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por la forma del
> Ve na : po
producto, debe aplicarse un criterio mds estricto que el que se utiliza para otros
tipos de marcas.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

Winward y Linde consideran que, por lo que se refiere al cardcter distintivo, la
proteccion de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto
no puede supeditarse a requisitos mds estrictos que los que se aplican a otros tipos
de marcas.
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A juicio de Winward, el Tribunal de Justicia ya se ha negado a deducir del
imperativo de disponibilidad requisitos adicionales respecto al caracter distintivo
(véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada,
apartado 48).

Winward y Rado alegan que debe utilizarse un criterio de andlisis uniforme para
todos los tipos de marcas a la hora de determinar si un signo es apropiado para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Afirman
que el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es el tinico que establece
expresamente una excepcién para las marcas tridimensionales. En cambio,
consideran que el apartado 1, letra b), del citado articulo no hace ninguna
distincidn entre, por una parte, las marcas constituidas por una forma y, por otra,
los demds tipos de marcas. En consecuencia, para apreciar el caracter distintivo
concreto de una marca constituida por una forma, no deben aplicarse criterios
mads estrictos que cuando se trata de otros tipos de marcas.

El Gobierno austriaco estima que, cuando la forma de un signo tridimensional es
conforme con lo que espera el consumidor respecto a la forma del producto o de
su envase, debe considerarse que los interesados no percibirdn en esta forma
ninguna indicacién que permita identificar el producto como procedente de una
empresa determinada. Segtin dicho Gobierno, a este respecto, no se trata de
definir un criterio mds estricto para apreciar el caricter distintivo de las marcas
tridimensionales, sino de tener en cuenta que la variedad de las formas que cabe
dar a los productos y a sus envases podria, en determinados sectores del
comercio, dificultar que los citados interesados reconozcan la forma de un
producto o de un envase como marca.

El Gobierno del Reino Unido considera que el articulo 3, apartado 1, letra b), de
la Directiva no distingue entre las marcas constituidas por la forma del producto
y los demds signos que pueden constituir una marca en el sentido del articulo 2 de
dicha Directiva. Este Gobierno afirma que el articulo 3, apartado 1, letra e), de
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ésta es la tnica disposicion que se refiere de manera especifica al registro de los
signos tridimensionales. Afiade que, si se interpreta correctamente, la citada
Directiva tiene en cuenta plenamente el interés que representa para el comercio el
hecho de que las formas de los propios productos se mantengan disponibles para
ser usadas por los competidores.

No obstante, tanto el Gobierno del Reino Unido como el austriaco alegan que, si
bien el criterio de apreciacién del cardcter distintivo es idéntico para todas las
marcas, en la prictica a una empresa le resultard probablemente més dificil
demostrar el caracter distintivo en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra b),
de la Directiva cuando se trate de una marca tridimensional constituida por la
forma del producto que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.

Pues bien, a juicio de dichos Gobiernos, en el caso de las marcas denominativas o
figurativas, el consumidor medio estid acostumbrado a que las palabras, los
logotipos y los signos similares puedan desempefiar un papel importante en la
indicacién del origen comercial de los productos sobre los que figuran. En
cambio, en el caso de muchos productos, sus principales caracteristicas vienen
determinadas por su funcién y, por tanto, los productos del mismo tipo presentan
numerosas similitudes, por lo que ninguna forma se distingue en particular.
Ademds, afirman que el caracter distintivo de la forma debiera apreciarse también
teniendo en cuenta las variaciones normales del producto de que se trate. El
Gobierno del Reino Unido alega que, si los distintos rasgos de la forma
corresponden a las variaciones normales de este producto, es improbable que el
consumidor medio atribuya a éste el significado de una marca.

La Comisién sostiene que, aparte del articulo 3, apartado 1, letra e), de la
Directiva, que deniega el registro de la forma de un producto si la empresa puede
monopolizar dicha forma en detrimento de sus competidores o de los
consumidores, la Directiva no contiene criterios especificos respecto a las formas
que sean objeto de una solicitud de registro. Por tanto, considera que, para
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apreciar el cardcter distintivo de una marca en el sentido del articulo 3,
apartado 1, letra b), de la Directiva, no debe aplicarse un criterio més estricto a
las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto que el que se
utiliza para otros tipos de marcas.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

En primer lugar, procede recordar que el articulo 2 de la Directiva establece que
todos los signos pueden constituir marcas siempre que, por una parte, puedan ser
objeto de una representacién gréifica y, por otra, sean apropiados para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

De lo anterior se desprende que un signo tridimensional que representa la forma
de un producto puede, en principio, constituir una marca, a condicién de que se
cumplan estos dos criterios (véase la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips,
C-299/99, Rec. p. 1-5475, apartado 73).

En segundo lugar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 3, apartado 1, letra b),
de la Directiva, serd denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas,
podra declararse la nulidad de las marcas que carezcan de cardcter distintivo.

El cardcter distintivo de una marca en el sentido de dicha disposicién significa que
esta marca es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el
registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consi-
guiente, para distinguir este producto de los de otras empresas (véase la sentencia
Philips, antes citada, apartado 335).
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Ademds, el cardcter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en
relacién con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y,
por otra, con la percepcion de los interesados, que son los consumidores de estos
productos o servicios. Se trata, segiin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de
la percepcion de la categoria de productos o servicios de que se trata que se
presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz (véanse la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide
y Tusky, C-210/96, Rec. p. 14657, apartado 31, y Philips, antes citada,
apartado 63).

Por ultimo, el Tribunal de Justicia sefial6 en el apartado 48 de la sentencia
Philips, antes citada, que los criterios de apreciacion del caricter distintivo de las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no son distintos
de los aplicables a las otras categorias de marcas. En efecto, el articulo 3,
apartado 1, letra b), de la Directiva no establece ninguna distincién entre
distintas clases de marcas a la hora de apreciar su cardcter distintivo.

El articulo 3, apartado 1, letra €), de la Directiva es el tnico que menciona de
manera individual y expresa determinados signos constituidos por la forma del
producto al enumerar las causas especificas de denegacién del registro de estos
signos. En virtud de dicha disposicion, sera denegado el registro o, en el supuesto
de estar registrados, podrd declararse la nulidad de los signos constituidos
exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por
la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma
que da un valor sustancial al producto.

Dado que el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es un obstdculo
preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente
por la forma de un producto, se desprende de él que, si se cumple uno solo de los
criterios mencionados en dicha disposicion, no puede registrarse como marca un
signo de este tipo. Ademds, dicho signo no puede adquirir nunca caricter
distintivo por el uso que se haya hecho de él, a efectos del apartado 3 de dicha
disposicién (véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 74 a 76).
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Sin embargo, en el supuesto de que se supere este obsticulo preliminar, sigue
siendo necesario comprobar si debe denegarse el registro del signo tridimensional
constituido por la forma de un producto en virtud de una o varias de las causas de
denegacién contenidas en las letras b) a d) de dicha disposicién.

Por lo que se refiere al articulo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, es
necesario sefialar que ni el sistema de la Directiva ni el tenor de esta disposicién
indican que al apreciar el caricter distintivo de una marca tridimensional
constituida por la forma del propio producto deban aplicarse criterios mas
estrictos que los que se utilizan para otras clases de marcas.

En efecto, como resulta del apartado 40 de la presente sentencia, el criterio del
caracter distintivo exige, en relacién con cualquier marca, que ésta sea apropiada
para identificar el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determi-
nada y, por consiguiente, para distinguirlo de los de otras empresas.

Pero no es menos cierto, como alegan acertadamente los Gobiernos austriaco y
del Reino Unido y la Comisién, que, en la prictica y a la luz de los criterios que
han sido recordados en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, el caracter
distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar
mds dificil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa. No
obstante, esta dificultad, que puede dar lugar a que se deniegue el registro de
marcas de este tipo, no excluye que éstas puedan adquirir caracter distintivo
debido al uso que se haga de ellas y, en consecuencia, ser registradas como marcas
sobre la base del articulo 3, apartado 3, de la Directiva.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera
cuestién que, para apreciar el cardcter distintivo, en el sentido del articulo 3,
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apartado 1, letra b), de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por
la forma del producto, no debe aplicarse un criterio mas estricto que el que se
utiliza para otros tipos de marcas.

Sobre la segunda cuestion

Mediante la primera parte de la segunda cuestion, el 6rgano jurisdiccional
remitente pregunta si el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene,
como el articulo 3, apartado 1, letra ), de ésta, significacidon propia para las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

En cuanto a la segunda parte de la segunda cuestion, es preciso observar que se
refiere a dos hip6tesis distintas en funcién de la respuesta que dé el Tribunal de
Justicia a la primera parte de dicha cuestion.

En el caso de que, ademds del articulo 3, apartado 1, letra €), de la Directiva, la
letra ¢) de este mismo apartado tenga significacion propia para las marcas
tridimensionales constituidas por la forma del producto, el drgano jurisdiccional
remitente pregunta si, a efectos de la interpretacion de esta dltima disposicion, ha
de tomarse en cuenta el interés general del comercio en mantener disponible la
forma del producto de tal manera que, en principio, el registro se deniegue
siempre y solo se admita, por regla general, para las marcas que cumplan los
requisitos del articulo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva.

En caso de respuesta negativa a la primera parte de la segunda cuestion, es decir,
en el supuesto de que el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva sea el
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tnico aplicable a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del
producto, el érgano jurisdiccional remitente pregunta no obstante si, a efectos de
la interpretacion de esta disposicidn, ha de tomarse asimismo en cuenta el interés
general del comercio en mantener disponible la forma del producto.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

Linde sostiene que, ademds del articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, el
apartado 1, letra c), de esta disposicién tiene significacién propia para las marcas
tridimensionales. Afirma que un imperativo de disponibilidad que tiene en cuenta
las necesidades concretas de la competencia debe examinarse a la luz de esta
disposicidn, después de haber comprobado que el imperativo de disponibilidad
absoluto derivado del citado articulo 3, apartado 1, letra ), no obsta al registro
de la marca tridimensional solicitado.

Linde estima que sélo debe entenderse que existe un imperativo de disponibilidad
como éste para ciertas formas impuestas por exigencias técnicas o estéticas
derivadas de la naturaleza del producto o de su envase, es decir, en el ambito de
aplicacién del articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. Por lo que respecta
a las demds formas de productos y de envases, afirma que seria suficiente
examinar en cada caso concreto el cardcter distintivo y el imperativo de

disponibilidad.

Winward considera que los obstdculos absolutos contra el registro enumerados
en el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva se aplican tinicamente cuando
existe un imperativo absoluto de disponibilidad de la forma cuya registro como
marca se solicita. Sostiene que esta disposicion no enuncia de manera exhaustiva
las normas con arreglo a las cuales los signos tridimensionales constituidos por la

I-3197



57

58

59

60

SENTENCIA DE 8.4.2003 — ASUNTOS ACUMULADOS C-53/01 A C-55/01

forma de un producto son inapropiables y no debiera aplicarse cuando, ademas
de la forma cuyo registro se solicita, existen otras formas que permiten obtener el
resultado técnico perseguido.

A juicio de Winward, el articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva es
aplicable con independencia de la letra e) de la misma disposicion, incluso cuando
se trata de marcas que representan la forma del producto, pero es en el marco de
esta ultima disposicion donde debe comprobarse si existe un imperativo de

disponibilidad.

Por su parte, Rado alega que, si bien el articulo 3, apartado 1, letras ¢) y €), de la
Directiva persigue objetivos similares, a saber, impedir la apropiacién exclusiva
de las formas que el comercio necesita para el disefio de productos idénticos, estas
dos disposiciones se aplican independientemente la una de la otra. Sin embargo,
en su opinidn, el dmbito de aplicacién de la letra ¢) del citado articulo es més
amplio que el de la letra €) de la misma disposicion.

En relacién con el articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva, Rado sostiene
que las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto estin
sometidas a los mismos criterios de apreciacién que otros tipos de marcas y que
no debe aplicarse una interpretacién restrictiva que considere que el interés en
preservar la disponibilidad de estas marcas tridimensionales se opone en principio
a su registro.

El Gobierno del Reino Unido alega que el articulo 3, apartado 1, letra e), de la
Directiva constituye la «primera linea de defensa» en la lucha para impedir la
monopolizacién injustificada, a través del Derecho de marcas, de las formas de
los propios productos. Este Gobierno afirma que el articulo 3, apartado 1,
letra c), de la Directiva tiene significacion propia respecto a la letra €) de la misma
disposicién, ya que impide que se registren signos cuyo registro no estd prohibido
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por ésta. No obstante, dicho Gobierno afirma que, si se interpreta de manera
suficientemente adecuada el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, es
probable que la letra c) de esta disposicién no se aplique mds que de manera
limitada. En cualquier caso, el interés del comercio en mantener las formas de los
productos disponibles para que puedan ser usadas quedara protegido mediante la
aplicacion de estas dos disposiciones de la Directiva.

La Comisién alega que el tenor de la Directiva no indica en modo alguno que su
articulo 3, apartado 1, letra e), sea el (inico aplicable a las marcas tridimensio-
nales constituidas por la forma del producto. A su juicio, si no se deniega el
registro de una marca de este tipo en virtud de esta disposicién, dicha marca sigue
estando subordinada a las causas de denegacion previstas en el articulo 3,
apartado 1, letra ¢). La Comisién afirma que esta ultima disposicién debe
aplicarse de manera auténoma al examinar una solicitud de registro de una marca
tridimensional constituida por la forma del producto.

La Comisién recuerda que, segin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la
aplicacién del articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la
existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio en el
sentido de la jurisprudencia alemana (véase, en este sentido, la sentencia
Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 35). Afirma que, una vez
examinados los requisitos precisos enumerados en esta disposicién, no debe
tomarse en consideracién un imperativo de disponibilidad mas amplio. En efecto,
a su juicio, el interés del comercio en mantener disponibles determinadas formas
figura ya en el articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

Por lo que se refiere a la primera parte de la segunda cuestién, es necesario sefialar
que, segtin el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, serd denegado el
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registro de las marcas descriptivas, es decir, las que se compongan exclusivamente
de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las
caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

En virtud del articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, serd denegado el
registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener
un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.

Estas causas especificas de denegaciéon del registro de determinados signos
constituidos por la forma del producto, que se mencionan expresamente en el
articulo 3, apartado 1, letra €), de la Directiva, constituyen, como se desprende
del apartado 44 de la presente sentencia, un obstdculo preliminar que puede
impedir que se registren este tipo de signos (véase la sentencia Philips, antes
citada, apartados 74 a 76).

Sin embargo, en el supuesto de que se supere este obsticulo preliminar, ni del
tenor del articulo 3, apartado 1, de la Directiva ni del sistema de ésta resulta que
las demds causas de denegacion del registro que figuran en dicha disposicién,
incluido su apartado 1, letra ¢), no puedan aplicarse asimismo a las solicitudes de
registro de marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

En efecto, del articulo 3, apartado 1, de la Directiva se deduce claramente que
cada una de las causas de denegacion del registro mencionadas en esta disposicion
es independiente de las demds y exige un examen por separado.
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De lo anterior se desprende que, si el registro de un signo tridimensional
constituido por la forma del producto no se deniega con arreglo al articulo 3,
apartado 1, letra e), de la Directiva, tal registro puede denegarse no obstante si
dicho signo estd comprendido en una o varias de las categorfas mencionadas en
las letras b) a d) de la misma disposicién.

Por lo que respecta, en particular, al articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la
Directiva, en principio no hay nada que se oponga a la aplicabilidad de esta
dlsp051c1on a una solicitud de registro de una marca tridimensional constituida
por la forma de un producto. En efecto, la referencia a las marcas que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para
designar caracteristicas del producto o de la prestacién de servicio distintas de las
enumeradas expresamente en esta disposicién es suficientemente amplia para
abarcar una gran variedad de marcas, incluidas las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del producto.

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera parte de la segunda
cuestién que, ademds del articulo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, el
articulo 3, apartado 1, letra c), de ésta tiene también significacién propia para las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

Por lo que respecta a la segunda parte de la segunda cuestidn, es necesario
recordar con cardcter preliminar que, segin la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, procede interpretar las distintas causas de denegacion del registro
enumeradas en el articulo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace
en cada una de ellas (véanse las sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiemsee,
apartados 25 a 27, y Philips, apartado 77).
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Por lo que se refiere, mas precisamente, a la segunda hipdtesis que considera el
organo jurisdiccional remitente, relativa al articulo 3, apartado 1, letra e), de la
Directiva, es preciso sefialar que, para determinados signos tridimensionales
constituidos por la forma de un producto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado
que la ratio de las causas de denegacion del registro previstas en dicha disposicién
consiste en evitar que la proteccién del derecho de marca llegue a conferir a su
titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre caracteristicas de uso de
un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores
(véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 78 a 80).

Segiin la jurisprudencia del Tribunal de ]usticia, el articulo 3, apartado 1, letra c),
de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o
indicaciones descriptivas de las caracteristicas de productos o servicios para las
que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso
como marcas colectivas o en marcas complejas o gréficas. Esta disposicién
impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola
empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia
Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25).

El interés general subyacente en el articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva
implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que puedan servir para designar las caracteristicas de un producto o
servicio en el sentido de esta norma estén a la libre disposicién de todos y no
puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicacién del apartado 3 del mismo
articulo.
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La autoridad competente para aplicar el articulo 3, apartado 1, letra c), de la
Directiva a dichas marcas debe determinar, en relacién con los productos o
servicios para los cuales se solicita el registro, tras realizar un examen concreto de
todos los elementos pertinentes que caracterizan esta solicitud y, en particular, a
la luz del interés general antes mencionado, si en el supuesto concreto se aplica la
causa de denegacién del registro prevista en dicha disposicién. También es
preciso un examen concreto como el descrito cuando se trata de una solicitud de
registro de una marca tridimensional constituida por la forma del producto. Sin
embargo, en tal caso, la citada autoridad no puede denegar el registro por
principio.

Se desprende de lo anterior que una marca tridimensional constituida por la
forma del producto debe someterse, como cualquier otra categoria de marcas, a
un examen de su conformidad con todos los criterios enumerados en el articulo 3,
apartado 1, letras b) a e), de la Directiva y que éstos deben interpretarse y
aplicarse en cada caso concreto a la luz del interés general subyacente en cada uno
de ellos.

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda parte de la segunda
cuestién que, al examinar en cada caso concreto la causa de denegacion del
registro prevista en el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva ha de
tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir, que todas
las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para
designar las caracteristicas de un producto o servicio en el sentido de dicha norma
estén a la libre disposicién de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la
aplicacién del articulo 3, apartado 3, de dicha Directiva.
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Costas

Los gastos efectuados por los Gobiernos austriaco y del Reino Unido y por la
&2 p . yee. y b
Comisién, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no
pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes
del litigio principal, el cardcter de un incidente promovido ante el érgano

g10 p pal, p &
jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronuncidndose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof
mediante resoluciones de 23 de noviembre de 2000, declara:

1) Para apreciar el caracter distintivo, en el sentido del articulo 3, apartado 1,
letra b), de 1a 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, de una marca tridimensional
constituida por la forma del producto, no debe aplicarse un criterio mas
estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.
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2) Ademas del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la Directiva 89/104, el
articulo 3, apartado 1, letra c), de ésta tiene también significacién propia
para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

Al examinar en cada caso concreto la causa de denegacién del registro
prevista en el articulo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, ha de
tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir, que
todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto
que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir
para designar las caracteristicas de un producto o servicio en el sentido de
dicha norma estén a la libre disposicién de todos y no puedan registrarse, sin
perjuicio de la aplicacidn del articulo 3, apartado 3, de dicha Dircctiva.

Rodriguez Iglesias Puissochet Schintgen

Timmermans Gulmann Edward

La Pergola Skouris Macken
Cunha Rodrigues Rosas

Pronunciada en audiencia piblica en Luxemburgo, a 8 de abril de 2003.

El Sccretario El Presidente

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias
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