SENTENCIA DE 28.10.2009 — ASUNTO T-137/08
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
de 28 de octubre de 2009 *

En el asunto T-137/08,

BCS SpA, con domicilio social en Milan (Italia), representada por los Sres. M. Franzosi,
V. Jandoli y F. Santonocito, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que
actiia como parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Deere & Company, con domicilio social en Wilmington, Delaware (Estados Unidos),
representada por la Sra. J. Gray, Solicitor, y el Sr. A. Tornato, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI, de 16 de enero de 2008 (asunto R 222/2007-2), relativa a un
procedimiento de nulidad entre BCS SpA y Deere & Company,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Octava),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. N. Wahl (Ponente) y
A. Dittrich, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal
de Primera Instancia el 9 de abril de 2008;

visto el escrito de contestacion de la OAMI presentado en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia el 22 de julio de 2008;

visto el escrito de contestacidn de la parte coadyuvante presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 29 de julio de 2008;
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celebrada la vista el 11 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 1 de abril de 1996, la coadyuvante, Deere & Company, present6 ante la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud
del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versién modificada [sustituido por el
Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
comunitaria (DO L 78, p. 1)], una solicitud de registro como marca comunitaria del
siguiente signo:
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Los productos para los que se solicité el registro estan comprendidos en las clases 7y 12
del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versién revisada y
modificada, y responden a la siguiente descripcion:

— clase 7: «Maquinas de trabajo agricolas y forestales remolcadas, empujadas o
autopropulsadas»;

— clase 12: «kMéquinas de trabajo agricolas y forestales autopropulsadas, en particular
tractores agricolas, pequeiios tractores, tractores para césped y remolques».

Los colores objeto de la solicitud de registro fueron designados segun el sistema de
Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) y 5.06 Y7.63/10.66 (amarillo). La descripcién precisa
que «el cuerpo del vehiculo es verde [y] las ruedas son amarillas», tal como ilustra una
imagen adjunta a la solicitud y reproducida a continuacién:

g0

El 20 de noviembre de 2001 la coadyuvante obtuvo el registro de dicha marca (en lo
sucesivo, «marca controvertida»).
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El 5 de enero de 2004, la demandante, BCS SpA, presenté una solicitud de nulidad
relativa a todos los productos protegidos por el registro de la marca controvertida, sobre
la base del articulo 51, apartado 1, letra a), en relacién con el articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente articulo 52, apartado 1, letra a), y
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009], asi como del articulo 52,
apartado 1, letra c), y del articulo 8, apartado 4, de dicho Reglamento [actualmente
articulo 53, apartado 1, letra c), y articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 207/2009].

En apoyo de su solicitud de nulidad, la demandante alegé, en primer lugar, que la marca
controvertida carecia de cardcter distintivo en el momento en que se solicito su registro
y que la prueba del caracter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del articulo 7,
apartado 3, del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 7, apartado 3, del
Reglamento n° 207/2009), era insuficiente.

En segundo lugar, la demandante alegé que la marca controvertida se habia registrado
pese a la existencia de una marca italiana no registrada que también consistia en una
combinacién de los colores verde y amarillo. Sostuvo que el uso de dicha marca antes de
1996 para «maquinas de trabajo agricolas, en particular tractores agricolas, pequefios
tractores, tractores para césped y remolques» en Bélgica, Dinamarca, Grecia, Espana,
Francia, Italia, Paises Bajos, Austria, Portugal y Reino Unido le conferia el derecho de
prohibir el uso de una marca mas reciente.

Mediante resolucién de 30 de noviembre de 2006, la Divisién de Anulacién de la OAMI
desestimo la solicitud de nulidad en sus dos motivos, considerando, por una parte, que
la demandante no habia logrado rebatir con éxito la validez de los elementos de prueba
sobre el caracter distintivo adquirido por el uso, presentados por la coadyuvante de
conformidad con el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 vy, por otra parte,
que aunque la demandante demostré que habia utilizado los colores verde y amarillo en
varias mdquinas agricolas antes de que se presentara la solicitud de la marca
controvertida, no demostr6 que antes de esa fecha el puablico interesado de los
territorios de que se trata percibiera dicho signo como una indicacién del origen
comercial.
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El 2 de febrero de 2007 la demandante interpuso un recurso para anular la resolucién de
la Division de Anulacién basandose en que el cardcter distintivo adquirido por el uso de
la marca controvertida no se habia apreciado respecto de todos los territorios de que se
trata y en que la Division de Anulacidn, pese a haber admitido que el signo del que es
titular la demandante se habia utilizado en el mercado, concluy6 equivocadamente que
el publico pertinente no lo percibia como una indicacién de origen.

El recurso fue desestimado en su totalidad mediante resolucién de la Segunda Sala de
Recurso de la OAMI de 16 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolucién impugnada»).

Procedimiento y pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la OAML

La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad.
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— Condene en costas a la demandante.

Mediante resolucion de 5 de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia invité a
las partes a presentar durante la vista sus posibles observaciones sobre algunos
documentos.

Fundamentos de Derecho

La demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso, basados, respectivamente,
en la infraccion del articulo 7, apartado 3, del articulo 8, apartado 4, y del articulo 73, del
Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 75 del Reglamento n° 207/2009).

Sobre el primer motivo, basado en la infraccion del articulo 7, apartado 3, del
Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

La demandante sostiene, en primer lugar, que la Sala de Recurso incurrié en un error de
Derecho al no verificar si la marca controvertida (combinacién de los colores verde y
amarillo) se habia utilizado como marca, con arreglo a los requisitos precisados por la
jurisprudencia. La demandante sostiene, en apoyo de esta alegacién, que la Sala de
Recurso omiti6 efectuar una apreciaciéon global de los elementos de prueba y se limit6 a
examinarlos individualmente, sin coordinacién y sin considerarlos en su conjunto.
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En segundo lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso no aprecié correctamente
las pruebas que figuran en el expediente, por una parte, porque los documentos
presentados no abarcaban toda la Unién Europea, ni siquiera una parte sustancial de
ésta y, por otra parte, porque el valor probatorio de dichos elementos era escaso, por
mostrar simplemente que los colores se utilizaban con una marca denominativa o por
proceder de socios comerciales de la coadyuvante y no de fuentes independientes
representativas de los consumidores interesados.

Segun la demandante, al examinar si la marca controvertida adquirié un cardcter
distintivo por el uso es preciso aplicar un umbral de prueba particularmente elevado, ya
que los colores carecen de caricter distintivo intrinseco pues se utilizan en los
productos principalmente con fines decorativos y no con fines de indicacién de origen.
Ello es tanto mds asi cuanto que, como sucede en el caso de autos, los colores se utilizan
principalmente con otra indicacién distintiva a la que los consumidores interesados
pueden prestar mayor atencién.

La demandante sostiene ademds que la Sala de Recurso omitié verificar si el publico
interesado percibia efectivamente la combinacién de los colores verde y amarillo, sin
acompafiamiento de otra marca figurativa o denominativa, como una indicacién del
origen comercial de los productos de que se trata. El expediente administrativo sélo
contiene un estudio de mercado sobre la percepcién del puablico interesado en
Alemania, en el que se evalta el caricter distintivo de la marca controvertida.

En tercer lugar, la demandante considera, por una parte, que los datos sobre volimenes
de venta, gastos de publicidad y cuotas de mercado no se refieren a todos los territorios
o son muy escasos respecto de muchos de ellos y, por otra parte, que las declaraciones
de las distintas asociaciones no hacen referencia al uso exclusivo de la marca
controvertida por la coadyuvante, son posteriores a la presentacion de la solicitud de
registro de la marca controvertida y no se hicieron ante notario.
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Durante la vista, la demandante alegé ademas que la representacién gréfica de la marca
controvertida tiene «geometria variable», en el sentido de que no es ni clara ni precisa,
incumpliendo las exigencias impuestas por la jurisprudencia.

La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el presente motivo. La OAMI
anadi6 durante la vista que el motivo de la demandante basado en la representacién
grafica de la marca controvertida constituia un motivo nuevo y era, por tanto,
inadmisible.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

— Sobre la admisibilidad de la alegacién formulada durante la vista

Procede sefalar que la alegacién basada en la representacidon grafica ambigua de la
marca controvertida se remite a la aplicacion del articulo 4 del Reglamento n° 40/94
(actualmente articulo 4 del Reglamento n° 207/2009) y del articulo 7, apartado 1,
letra a), del mismo Reglamento [actualmente articulo 7, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 207/2009]. Ahora bien, en su demanda, la demandante se limité a
reprochar a la Sala de Recurso la infraccion del articulo 7, apartado 3, —que permite
establecer excepciones al articulo 7, apartado 1, letras b), ¢) y d), [el articulo 7,
apartado 1, letras c), y d), es actualmente el articulo 7, apartado 1, letras c), y d), del
Reglamento n° 207/2009]— del articulo 8, apartado 4, y del articulo 73 del Reglamento
n° 40/94.

De ello se deduce que esta alegacién formulada por la demandante durante la vista,
relativa a la conformidad de la marca controvertida con las exigencias de la
representacion grafica, no constituye una ampliacién de un motivo de la demanda,
sino un motivo nuevo invocado en el curso del procedimiento. En consecuencia, tal
motivo es inadmisible en virtud del articulo 48, apartado 2, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
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— Sobre el fundamento del motivo basado en la infraccién del articulo 7, apartado 3,
del Reglamento n° 40/94

Con caricter preliminar, es preciso recordar los principios sentados por la
jurisprudencia sobre la aplicacién del articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

Enlo relativo a la adquisicién de un caracter distintivo por el uso, de la jurisprudencia se
desprende que la identificacién del producto o del servicio por los sectores interesados,
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso
de la marca como tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de ésta, que la hacen
apropiada para distinguir el producto de que se trata de los de otras empresas (véase,
por analogia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips,
C-299/99, Rec. p. [-5475, apartado 64).

A este respecto, debe entenderse que la expresidn «uso de la marca como tal» se refiere
solamente al uso de la marca a los fines de la identificacion del producto o servicio por
los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada
(véase, por analogia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Nestlé,
C-353/03, Rec. p. [-6135, apartado 29).

Por otra parte, la adquisicién del caracter distintivo de una marca puede ser resultado
de su uso en combinacién con otra marca registrada o como parte de ésta (véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI y
Samann, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, apartado 49 y jurisprudencia alli citada).

Es preciso recordar ademas que el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 no
distingue segiin la naturaleza de los signos en cuestion. Por tanto, los colores o las
combinaciones de colores pueden por si solos adquirir cardcter distintivo, en relaciéon
con los productos o los servicios para los que se haya solicitado su registro, como
consecuencia del uso que se haya hecho de ellos, en virtud del articulo 7, apartado 3, del
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Reglamento n° 40/94 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de
21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p.1-10107, apartados 78 y 79
y jurisprudencia alli citada).

El cardcter distintivo de un signo, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse en
relacion, por una parte, con los productos o los servicios para los que se solicita el
registro de la marca y, por otra parte, con la percepcién que se presume en un
consumidor medio de la categoria de productos o servicios de que se trata,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, por analogia, la
sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63).

En este contexto, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos
que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de
que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (véase, por
analogia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. 1-2779, apartado 49).

Ademas, segun jurisprudencia reiterada, a los efectos de la apreciacion de la adquisicion
por una marca de un cardcter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de
ella, pueden tomarse en consideracion, en particular, la cuota de mercado de la marca, la
intensidad, la extension geografica y la duracién del uso de la marca, la importancia de
las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporcién de los
sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una
procedencia empresarial determinada gracias a la marca, asi como las declaraciones
de cdmaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (véanse, por
analogia, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51; Philips, antes
citada, apartado 60, y Nestlé, antes citada, apartado 31).

Procede examinar el presente motivo a la vista de las anteriores consideraciones.
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En lo relativo a la alegacién de que la Sala de Recurso omitié efectuar una apreciacion
global de los elementos de prueba, limitindose a examinarlos individualmente sin
tomarlos en consideracion en su conjunto, procede senalar que de la resolucién
impugnada se desprende que no sélo la Sala de Recurso examiné cada elemento de
prueba, sino que ademads considerd que todos los elementos de prueba aportados por la
coadyuvante eran «coherentes y se corroboraban mutuamente» (apartado 33 de la
resolucién impugnada).

De los apartados 32, 36 a 38 y 41 de la resolucion impugnada se desprende ademds que
la conclusion de la Sala de Recurso relativa a la adquisicidn de un cardcter distintivo estd
basada, por una parte, en la toma en consideracién de un conjunto de elementos que
demuestran el uso prolongado e intensivo de la marca controvertida y, por otra parte, en
que tal uso permitié al publico interesado identificar el origen comercial de los
productos que llevan dicho signo.

Porlo que respecta a la alegacién de que la Sala de Recurso incurrié en un error al omitir
verificar si la marca controvertida se habia utilizado como marca, es preciso recordar
que es cierto que no cualquier uso de un signo, concretamente la utilizacién de una
combinacion de dos colores, constituye necesariamente un uso como marca (véanse los
apartados 25 y 26 supra).

Sin embargo, en el caso de autos, en el marco de su apreciaciéon del fundamento del
registro de la marca controvertida, la Sala de Recurso tomé en consideracién, en los
apartados 32 y 38 de la resolucién impugnada, en particular, las declaraciones de
asociaciones profesionales segin las cuales la combinacion de los colores verde y
amarillo remitia a las mdquinas agricolas fabricadas por la coadyuvante y la utilizacién
por la coadyuvante, de modo coherente, de la misma combinacién de colores en sus
maquinas, en la Unién Europea, durante un periodo considerable antes de 1996.

Estos dos elementos bastan para concluir que el uso de la combinacién de los colores
verde y amarillo no era puramente estilistico, sino que permitié al publico interesado
identificar el origen comercial de los productos que llevan dicha combinacién de
colores. Por tanto, no puede prosperar la alegaciéon de la demandante de que la Sala de
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Recurso infringié el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n°40/94, al omitir verificar si
la combinacién de los colores verde y amarillo se habia utilizado como marca.

Enlo relativo a la alegacion de que las pruebas que figuran en el expediente de la Sala de
Recurso no se refieren a todos los Estados que eran miembros de la Unién Europea a
1 de abril de 1996, procede seiialar lo siguiente.

Cabe senalar, en primer lugar, que aunque sea necesario demostrar que la marca
controvertida ha adquirido un caricter distintivo en el conjunto de la Comunidad
(véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006,
Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 83), no se exige la aportacion de los
mismos tipos de elementos de apreciacién para cada Estado miembro.

Por tanto, el hecho de que el expediente no contuviera, excepto para Alemania, una
encuesta para evaluar la percepcién de la marca controvertida por el ptiblico pertinente
en la Unién Europea no puede dar lugar a la anulacién de la resolucién impugnada.

La falta de encuesta no excluye la demostracién de que un signo ha adquirido un
cardcter distintivo por el uso, pues puede demostrarse mediante otros elementos (véase
el apartado 31 supra). En efecto, de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada
(apartados 49 a 53), se desprende que la realizacion de una encuesta no es indispensable
para concluir que un signo ha adquirido un caracter distintivo por el uso.

Por lo que respecta a los datos numéricos, procede senalar que las dnicas cantidades
que no figuran en el expediente de la Sala de Recurso son los volumenes de negocio
alcanzados en Finlandia y en Irlanda. Sin embargo, tanto para estos dos Estados
miembros como para los demés Estados que eran miembros de la Unién Europea a
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1 de abril de 1996, la coadyuvante habia presentado ante la OAMI datos detallados
sobre sus cuotas de mercado y sus volimenes de venta entre 1970 y 1996, asi como
sobre los de sus competidores.

Por lo que respecta a la alegacién de que las cuotas de mercado alcanzadas por la
coadyuvante eran demasiado escasas para poder demostrar una difusién intensa y
duradera en el mercado, procede sefialar que los productos en cuestién son bienes de
produccidn cuyos precios son elevados y cuya adquisicién va precedida de un proceso
en que el consumidor se informa atentamente sobre la gama de la oferta, comparando e
inspeccionando los distintos modelos en competencia.

En un mercado asi, no es necesario que una marca alcance una gran cuota de mercado
para que pueda concluirse que los consumidores pertinentes la han retenido en su
memoria. Basta para ello con demostrar que la marca controvertida ha tenido una
presencia solida y prolongada en el mercado.

En el caso de autos, del expediente de la Sala de Recurso se desprende, por una parte,
que la coadyuvante utilizé6 en la Unién Europea, de forma coherente, la misma
combinacién de colores en todas sus maquinas agricolas durante un periodo
considerable antes de 1996 y, por otra parte, que en los paises en que la demandante
considera que la cuota de mercado de la coadyuvante ha sido particularmente escasa, la
presencia de la coadyuvante es al menos treinta aios anterior a la solicitud de registro,
pues se remonta a 1966 en Austria, a 1939 en Finlandia, a 1949 en Grecia y a 1953 en
Italia (apartados 5 y 38 de la resolucion impugnada). La demandante no ha rebatido
estos hechos.

De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien la marca controvertida se ha
utilizado y promovido en combinacién con la marca denominativa John Deere y los
gastos en publicidad de la coadyuvante en la Unién Europea se presentaron en bloque y
no individualmente para cada pais, la demandante sostiene erréneamente que no se
demostré suficientemente que la coadyuvante utilizaba como marca para sus
productos la combinacién de los colores verde y amarillo y que la difusién de sus
productos habia sido intensa y duradera en todos los Estados que eran miembros de la
Unidén Europea a 1 de abril de 1996.
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Por tanto, procede examinar si tal uso y tal difusion fueron suficientes para permitir al
publico interesado identificar, por medio de la marca controvertida, el origen comercial
de los productos de que se trata.

A este respecto, la demandante cuestiona la pertinencia y el valor probatorio de las
declaraciones de las distintas asociaciones tenidas en cuenta por la Sala de Recurso.
Reprocha a dichas declaraciones que no fueran esponténeas, que su contenido fuera
dictado o, al menos, coordinado por la coadyuvante, que no hicieran referencia al uso
exclusivo de la marca controvertida por la coadyuvante, que se emitieran tras el periodo
de referencia y no se prestaran ante notario, y que las entidades declarantes no fueran ni
representativas del publico interesado ni independientes, al ser en su mayoria socios
comerciales de la coadyuvante.

En cuanto a la fecha de las declaraciones, procede sefialar que el hecho de que se
firmaran en 2000 no implica que carezcan de valor probatorio a efectos de apreciar la
adquisiciéon de un caracter distintivo por el uso en la fecha en que se presenté la
solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI y Cornu,
C-108/07 P, no publicada en la Recopilacion, apartado 53). Por otra parte, el articulo 51,
apartado 2, del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 52, apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009) prohibe la anulacién del registro de la marca controvertida si
se demuestra que adquirié un cardcter distintivo antes de la fecha de la solicitud de
nulidad, en el caso de autos el 5 de enero de 2004. Por tanto, la alegacién de la
demandante de que las declaraciones aportadas carecen de pertinencia por no referirse
necesariamente al periodo anterior al 1 de abril de 1996 es, en todo caso, inoperante.

Por lo que respecta a la falta de espontaneidad de las asociaciones y al papel
desempenado por la coadyuvante en la elaboracién de las declaraciones aportadas,
procede sefialar que el hecho de que dichas declaraciones se formularan a instancias de
la coadyuvante y de que ella supuestamente coordinara su preparacién, por si mismo,
no anula su contenido ni su valor probatorio.
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En efecto, a falta de prueba en contrario, se presume que cada asociacién firmé su
declaracién voluntariamente y asume su contenido. Tampoco puede negarse el valor
probatorio de una declaracién por no haberse realizado ante notario [sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/ OAMI —
Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilacién, apartado 41].

Por otra parte, procede sefialar que no puede acogerse la alegacion de la demandante de
que no son fiables las declaraciones que provienen de los distribuidores de méquinas
agricolas y de las asociaciones de fabricantes de maquinas agricolas.

En primer lugar, de la jurisprudencia no se desprende que sélo puedan tenerse en
cuenta las declaraciones prestadas por asociaciones que representan a los consumi-
dores. Por el contrario, la formulacién empleada al respecto por el Tribunal de Justicia,
a saber las «declaraciones de las cdmaras de comercio e industria o de otras
asociaciones profesionales» (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apar-
tado 51), también comprende las declaraciones que provienen de asociaciones de
fabricantes y/o de distribuidores.

Por tanto, en el caso de autos s6lo es necesario determinar si las distintas asociaciones
que emitieron declaraciones pueden considerarse independientes, de modo que
pudieron formular sus declaraciones sin tener en cuenta el interés particular de la
coadyuvante.

Por lo que respecta a las asociaciones de agricultores y a las asociaciones de fabricantes
de maquinas agricolas, cuyo objetivo esencial es defender y promover los intereses del
sector que representan y organizan, cabe senalar que la demandante no ha aportado
ningin indicio que pueda demostrar su parcialidad o su interés en que la coadyuvante
obtenga el registro de una marca al que no tiene derecho. Por tanto, la Sala de Recurso
tuvo en cuenta legitimamente las declaraciones de dichas asociaciones.
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En lo relativo a la independencia de las entidades que han actuado como distribuidores
de la coadyuvante en Finlandia e Italia, basta sefialar que sus declaraciones se limitan a
corroborar las de la asociacién de fabricantes de maquinas agricolas en Italia y las de la
asociacion que representa a los agricultores en Finlandia. Segtn se ha sefialado en el
apartado 55 supra, la demandante no ha aportado ningin elemento que pueda
cuestionar el valor probatorio de las declaraciones de esas dos asociaciones. De ello se
deduce que la toma en consideracidn, por la Sala de Recurso, de las declaraciones de los
distribuidores finlandeses e italianos no puede dar lugar a la anulacién de la resolucién
impugnada.

Por lo que respecta a la alegacion de que las declaraciones no demuestran un «uso
exclusivo» de la marca controvertida por la coadyuvante, procede seiialar que lo
pertinente no es el uso exclusivo de la marca, sino la asociacién que hace el pablico
entre la marca y un origen comercial.

En el caso de autos, las declaraciones de las distintas asociaciones, salvo las referentes a
Irlanda y Dinamarca, ponen de manifiesto que la combinacién de los colores verde y
amarillo, utilizada en relacién con maquinas agricolas, se asocia con la coadyuvante en
el sector de que se trata. La encuesta en Alemania corrobora esta afirmacion.

Por lo que respecta a Irlanda y Dinamarca, las declaraciones aportadas indican que la
combinacién de colores referida anteriormente se asocia con productos de varios
fabricantes y no tinicamente con los de la coadyuvante. Sin embargo, ello no puede dar
lugar a la anulacién de la resolucién impugnada.

En primer lugar, procede sefialar que la Sala de Recurso aprecié la adquisicion del
cardcter distintivo de la marca controvertida basdndose en un conjunto de elementos,
concretamente en las declaraciones de distintas asociaciones y en la encuesta realizada
en Alemania, asi como en la sélida presencia de los productos de la coadyuvante en
todos los mercados pertinentes durante un periodo significativo y en que la
coadyuvante habia utilizado como marca en dichos productos, de modo intensivo y
prolongado, la combinacién de los colores verde y amarillo.
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En segundo lugar, cabe sefialar que del apartado 5 de la resolucién impugnada se
desprende que la coadyuvante ha estado presente en el mercado danés desde 1947 y en
el mercado irlandés desde 1951. Ademds, del expediente de la Sala de Recurso se
desprende que la coadyuvante ha tenido una presencia sélida en esos dos mercados
desde 1970, comparable a su presencia por entonces en otros Estados miembros.

Por tanto, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que concluyera que se demostrd
suficientemente que el 1 de abril de 1996, fecha en que se present6 la solicitud de su
registro, la marca controvertida habia adquirido un caracter distintivo, en el sentido del
articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

De las consideraciones anteriores se deduce que no puede acogerse el primer motivo de
la demandante.

Sobre los motivos segundo y tercero, basados respectivamente en la infraccion del
articulo 8, apartado 4, y del articulo 73 del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

En los motivos segundo y tercero, la demandante sostiene, en sustancia, que en la
resolucion impugnada se aplicaron, respecto de su marca italiana no registrada que
comprendia los colores verde y amarillo, criterios mas estrictos que los aplicados en el
examen de la solicitud de registro de la marca controvertida, pese a que en ambos casos
los requisitos para adquirir derechos sobre la marca son, basicamente, los mismos. La
Sala de Recurso infringi6 con ello no sélo el articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94, sino también el articulo 73 de dicho Reglamento, pues su razonamiento es
insuficiente y contradictorio.
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La OAMI y la coadyuvante solicitan la desestimacién de estos motivos.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Procede declarar infundado el motivo basado en la infraccién del articulo 73 del
Reglamento n° 40/94.

En efecto, es jurisprudencia reiterada que la motivacion exigida por el articulo 73 del
Reglamento n° 40/94 debe mostrar, de manera clara e inequivoca, el razonamiento del
autor del acto. Esta obligacidn tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los
interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender
sus derechos vy, por otra, que el 6rgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su
control sobre la legalidad de la decision [véase la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 21 de noviembre de 2007, Wesergold Getréankeindustrie/OAMI — Lidl
Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, no publicada en la Recopilacién, apartado 62, y
jurisprudencia citada].

Es preciso recordar ademds que una contradiccién en la motivacién de una decisiéon
constituye una infraccién de la obligacién que se deriva del articulo 73 del Reglamento
n° 40/94, que puede afectar a la validez del acto controvertido si se demuestra que, a
causa de dicha contradiccion, el destinatario del acto no tiene la posibilidad de conocer
la fundamentacion real de la decision, en todo o en parte, y que, a raiz de ello, la parte
dispositiva del acto se encuentra total o parcialmente privada de todo fundamento
juridico (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
24 de enero de 1995, Tremblay y otros/Comision, T-5/93, Rec. p. II-185, apartado 42).

En el caso de autos, la demandante no sostiene no haber podido conocer los motivos
por los que la Sala de Recurso adopté la resolucién impugnada. Mds bien alega que la
Sala de Recurso aprecié elementos de prueba comparables de modo diferente y, en
consecuencia, dedujo conclusiones divergentes a la vista de elementos similares. Tal
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enfoque, sin embargo, aun cuando se demostrara, no puede constituir una infraccion
del articulo 73 del Reglamento n° 40/94, sino inicamente del articulo 8, apartado 4, de
dicho Reglamento.

Por lo que respecta a la supuesta infraccién del articulo 8, apartado 4, del Reglamento
n° 40/94, la demandante sostiene que la Sala de Recurso concluyé que ella no habia
adquirido un derecho a usar la marca en el mercado italiano, aun cuando los colores de
su signo eran idénticos a los de la marca controvertida, las pruebas aportadas tenfan el
mismo valor, incluso un valor superior, y las condiciones para adquirir un significado
secundario eran las mismas.

En este contexto, procede sefalar que la carga de la prueba que recae en la demandante
segun el articulo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 se corresponde con la que recae
en la coadyuvante segtn el articulo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

Sin embargo, procede sefialar que, en el caso de autos, de los hechos no rebatidos se
desprende que los elementos aportados por la demandante ante la Sala de Recurso
tenian, en su conjunto, menor valor probatorio que los aportados por la coadyuvante.

En primer lugar, es pacifico entre las partes que, al menos entre 1973 y 1982, la
demandante dejé de utilizar la combinacién de los colores verde y amarillo en sus
productos en Italia. Aunque la demandante pudo adquirir un derecho no registrado
sobre su signo por haberla usado entre 1983 y 1996, no lo hizo. De las constataciones
que figuran en los apartados 45 y 46 de la resolucién impugnada se desprende ademas
que la demandante no niega no haber utilizado la combinacién de los colores verde y
amarillo de forma coherente y uniforme. Por el contrario, utilizé varios tonos de verde y
de amarillo, asi como una combinacion de los colores verde y blanco.

De ello se deduce que la suspension en la utilizacién como marca de la combinacién de
los colores verde y amarillo, asi como el uso variable de dichos colores, pudieron
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impedir que el puablico asociara de forma sistemdtica a la demandante con una
combinacion de colores concreta.

En segundo lugar, la Sala de Recurso considerd acertadamente como dudoso el valor
probatorio de las declaraciones prestadas por antiguos empleados de la demandante.
De los apartados 46 y 54 de la resolucién impugnada se desprende que dichas
declaraciones no s6lo no fueron corroboradas por otros elementos de prueba que
figuren en el expediente, sino que fueron parcialmente contradichas.

En tercer lugar, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que concluyera que el estudio
de mercado presentado por la demandante no era persuasivo. A este respecto, es
preciso sefialar que la Sala de Recurso indicé, en los apartados 57 y 58 de la resolucién
impugnada, que en dicho estudio, a diferencia del efectuado por la coadyuvante, no se
habia preguntado a los participantes por qué daban una determinada respuesta ni se les
habia presentado una imagen distinta, en otro color, para acreditar que no reconocian la
imagen gracias a otros criterios distintos del color. La demandante no niega tales
hechos. Por tanto, no puede demostrarse que, al término de la investigacién de la
demandante, los participantes reconocieran los productos de ésta gracias Ginicamente a
sus colores, y no a su forma o a otros elementos.

Procede sefialar ademas que la Sala de Recurso concluy6 legitimamente que el valor
probatorio de la investigaciéon de la demandante era sensiblemente inferior al de la
investigacién aportada por la coadyuvante, ya que en la investigacién de la demandante
se pidi6 a las personas interrogadas que reconstituyeran de memoria su percepcién de
las marcas diez afos antes.

De las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar los motivos
segundo y tercero.

1I - 4070



79

80

BCS / OAMI — DEERE (COMBINACION DE LOS COLORES VERDE Y AMARILLO)

Por tanto, se desestima el recurso.

Costas

A tenor del apartado 2 del articulo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso sera condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte. Al
haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede
condenarla al pago de las costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI y
de la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.
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2) Condenar en costas a BCS SpA.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Pronunciada en audiencia ptblica en Luxemburgo, a 28 de octubre de 2009.

Firmas
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