SENTENCIA DE 16.2.2000 — ASUNTO T-122/99

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 16 de febrero de 2000 *

En el asunto T-122/99,

The Procter & Gamble Company, establecida en Cincinnatti, Ohio (Estados
Unidos), representada por M® T. van Innis, Abogado de Bruselas, que designa
como domicilio en Luxemburgo el despacho de M°® K. Manhaeve, 56-58, rue

Charles Martel,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos),
representada por el St. O. Montalto, Director del Departamento Juridico, el St.
E. Joly y la Sra. S. Laitinen, miembros del Servicio Juridico, en calidad de
Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C.
Goémez de la Cruz, miembro del Servicio Juridico de la Comision, Centre Wagner,
Kirchberg,

~ parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulacion de la resolucion de la Sala Tercera de
Recurso de la Oficina de Armonizacidén del Mercado Interior (marcas, dibujos y

* Lengua de procedimiento: francés.
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modelos) de 15 de marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3), relativa a la solicitud de
marca comunitaria n® 230680 referente a la representacién de un jabon,

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

integrado por los Sres.: J. Pirrung, Presidente, A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio Gonzalez, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 20 de mayo de 1999;

visto el escrito de contestacién presentado en la Secretarfa del Tribunal de
Primera Instancia el 12 de agosto de 1999;

celebrada la vista el 8 de diciembre de 1999;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 16 de abril de 1996, la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») recibio de la demandante una
solicitud de registro de una marca comunitaria calificada como marca figurativa.

Los productos para los que se solicit6 el registro de la marca son «jabones»,
pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio
~de 1957, revisado y modificado.

El1 20 de febrero de 1997, el examinador informé por teléfono a la demandante de
que su solicitud de marca no incluia una representacién de la marca solicitada.
Mediante escrito recibido en la Oficina el 25 de febrero de 1997, la demandante
envid la reproduccion de dicha marca, que describié entonces como una «marca
figurativa 3D ».

Entretanto, el examinador habia comunicado a la demandante, mediante fax de
20 de febrero de 1997, que a su solicitud de registro se le habia atribuido la fecha
de 16 de abril de 1996 como fecha de presentacion.
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Mediante nota de 24 de noviembre de 1997, el examinador comunico a la
interesada que el signo presentado, constituido exclusivamente por la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto, no era susceptible de registro,
con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento (CE)
n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
en su versibn modificada (DO 1994, L 11, p. 1).

La demandante, a la que se habia invitado a que presentase sus observaciones en
el plazo de dos meses, no respondio a las objeciones del examinador.

Mediante fax de 18 de marzo de 1998, el examinador notificé a la demandante su
decision denegatoria del registro de la marca tridimensional, con arreglo al
articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

El 15 de mayo de 1998, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso
contra la resolucién del examinador, conforme al articulo 59 del Reglamento
n° 40/94.

El escrito en el que se exponfan los motivos del recurso se present6 el 17 de julio
de 1998. La demandante alegaba en el mismo que la forma tridimensional
presentada tenia carcter distintivo, en el sentido de que la concavidad resultante
de sus escotaduras longitudinales no era habitual en el mercado. Sefiald asimismo
que dicha forma se habia registrado en varios Estados miembros y que sus
solicitudes presentadas a tal efecto en otros paises habian seguido su curso
normal, sin que sus competidores formulasen objeciones al respecto.

El recurso se sometié a revision prejudicial del examinador, con arreglo al
articulo 60 del Reglamento n® 40/94.
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El 14 de agosto de 1998 se atribuyd el recurso a las Salas de Recurso.

Mediante nota de 22 de enero de 1999, el Ponente de la Sala de Recurso hizo
observar a la demandante que la representacion de la marca solicitada
correspondia a una marca tridimensional, mientras que en el formulario de la
solicitud de registro se indicaba una marca figurativa. Se invitd a la demandante a
que presentase sus observaciones al respecto.

Mediante fax de 15 de febrero de 1999, la demandante reconoci6 el error
contenido en el formulario y precisd que la marca solicitada tenia efectivamente
caracter tridimensional. -

El recurso fue desestimado mediante resolucién de 15 de marzo de 1999 (en lo
sucesivo, «resolucion impugnada »).

Segtin la Sala de Recurso, la solicitud de registro no menciona expresamente el
caracter tridimensional de la marca solicitada, como exige la Regla 3, apartado 4,
del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisi6n, de 13 de diciembre de 1995,
por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1). Por afectar tal
rectificaciéon sustancialmente a la marca, en el sentido del articulo 44, apar-
tado 2, del Reglamento n° 40/94, debe declararse la inadmisibilidad de la
solicitud controvertida.

En cualquier caso, segtin la Sala de Recurso, debe denegarse la solicitud
basandose en tres motivos de denegacion de registro absolutos.
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En primer lugar, la forma solicitada carece de caracter distintivo, conforme al
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n°®40/94. En efecto, su
escotadura longitudinal, que constituye su Ginico rasgo caracteristico, no esta
suficientemente marcada como para que un consumidor medio razonablemente
atento y prudente pueda identificar los productos como procedentes de la
demandante.

En segundo lugar, al parecerse a la forma habitual de los jabones en barra y a la
resultante de la utilizacién normal del producto, el signo presentado consiste
exclusivamente en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en
el sentido del articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

En tercer lugar, dado que su escotadura tiene por finalidad permitir una mejor
prension del producto, la forma solicitada es necesaria para obtener un resultado
técnico, conforme al articulo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
n°® 40/94.

Por tiltimo, la Sala de Recurso desestimé la alegacion de la demandante basada en
el registro de la marca en algunos Estados miembros, fundandose en que esta
circunstancia no vincula a la Oficina.

Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resoluciéon impugnada.
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— Ordene a la Oficina publicar la solicitud de marca comunitaria n° 230680
una vez expirado el plazo sefialado en el articulo 39, apartado 6, del
Reglamento n°® 40/94.

— Condene en costas a la Oficina.

La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la segunda pretension de la demandante.

— Desestime el recurso, basandose en que la marca objeto de la solicitud
n°® 230680 carece de caracter distintivo.

— Condene en costas a la demandante.

Durante la vista, la demandante desisti6 de su segunda pretensién, de lo que toma
conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.
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Sobre la incompetencia de la Sala de Recurso

Alegaciones de las partes

Segtin la demandante, la Sala de Recurso no tiene competencia para proceder a un
nuevo examen de los requisitos de presentacion de la solicitud de registro, ni para
indicar de oficio la existencia de los dos motivos de denegacion de registro
absolutos no sefialados por el examinador, a saber, la falta de caracter distintivo
de la forma solicitada, en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b), antes
citado, y su caracter técnicamente necesario, a que se refiere el articulo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), antes citado.

La Oficina mantiene que la Sala de Recurso puede pronunciarse basandose en los
antecedentes de hecho y, @ fortiori, en los fundamentos de Derecho, sefialados de
oficio. En efecto, en un procedimiento ex parte, como el del caso de autos, el
articulo 74, apartado 1, del Reglamento n®40/94 faculta a la Oficina para
examinar de oficio los hechos. Ademas, la Sala de Recurso no puede negarse a
tomar en consideracion motivos formulados ante ella, basandose tinicamente en
que dichos motivos no han sido expuestos ante el examinador [sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, The Procter & Gamble
Company/OAMI (Baby-dry), T-163/98, Rec. p. 11-2383, apartado 43]. Por
Gltimo, con arreglo al articulo 61, apartado 2, del Reglamento n°® 40/94, ia Sala
de Recurso tinicamente se pronuncia, al igual que el érgano cuya resolucién se
impugna, tras haber procedido a un examen, durante el cual invita a las partes,
cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Procede considerar que, en la medida en que tenfa por objeto oponerse a la
denegacion de registro del examinador basada en un motivo absoluto, el recurso
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interpuesto ante la Sala de Recurso colocd a ésta, en la fase del examen de la
fundamentacion de la solicitud de registro, en la posicion de examinador.

De ello se deduce que la Sala de Recurso tenia entonces competencia, con arreglo
al articulo 62, apartado 1, del Reglamento n® 40/94, para reanudar el examen de
la solicitud en relacion con todos los motivos de denegacién absolutos enunciados
en el articulo 7 del Reglamento n° 40/94, sin que estuviera limitada por el
razonamiento del examinador (sentencia The Procter & Gamble Company/
OAMI, Baby-dry, antes citada, apartado 43).

En consecuencia, la Sala de Recurso estaba facultada para oponer a la
demandante los dos nuevos motivos de denegacion de registro absolutos basados,
por un lado, en la falta de caracter distintivo de la forma solicitada y, por otro, en
su caracter técnicamente necesario.

En cambio, por lo que se refiere a la critica de la demandante segiin la cual la Sala
de Recurso no era competente para proceder a un nuevo examen de los requisitos
de presentacion de la solicitud de registro, procede sefialar que, si el examinador
hubiese declarado inicialmente la inadmisibilidad de la solicitud debido a la
irregularidad formal de la que adolecia, la demandante habria podido bien
impugnar dicha denegacion ante la Sala de Recurso, o bien dirigir inmediata-
mente a la Oficina una nueva solicitud de registro.

Al tener en cuenta de oficio, a posteriori, una irregularidad formal no sefialada
por el examinador, la Sala de Recurso privo a la demandante de dicha eleccion v,
en particular, de su segunda posibilidad, que le habria permitido beneficiarse de
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una fecha de presentacion anterior a la que podria obtener desde la adopcion de
la resolucién impugnada.

Ademas, el articulo 130 del Reglamento n° 40/94 confiere competencia a las
Salas de Recurso «para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las
resoluciones de los examinadores [...]». A tenor del articulo 58 del Reglamento
n° 40/94, dichas resoluciones solo seran recurribles por cualquiera de las partes
«cuyas pretensiones no hayan sido estimadas».

Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso examind la cuestion de la
regularidad formal del procedimiento seguido por el examinador, sin que le
hubiera sido planteada por la demandante, ni pudiera serle planteada, a falta de
decision denegatoria, a este respecto, de las pretensiones de la interesada.

Por Giltimo, dado que la Sala de Recurso, al pronunciarse sobre este punto, no
examind el fondo de un recurso interpuesto ante ella, no puede afirmarse
vilidamente que, con arreglo al articulo 62, apartado 1, del Reglamento
n°® 40/94, tuviera las mismas competencias que el examinador.

De las consideraciones precedentes se desprende que procede acoger el motivo en
la medida en que la resolucién impugnada declard la inadmisibilidad de la
solicitud de registro.
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Sobre la violacién de los derechos de defensa

Alegaciones de las partes

La demandante sefiala que la Sala de Recurso no le invitd a que presentase sus
observaciones ni sobre el cumplimiento de los requisitos de presentacidon de la
solicitud ni sobre los dos nuevos motivos de denegacién.

La Oficina, por un lado, mantiene que la demandante pudo definir su posicién
sobre las razones expuestas por la Sala para aplicar las disposiciones del
articulo 44, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

La Oficina, por otro lado, admite que la Sala de Recurso no invité formalmente a
la demandante a que definiera su posicién sobre la falta de caracter distintivo de
la forma solicitada. Dicha omisién no constituye sin embargo, en el presente caso,
una violacion de los derechos de defensa de la interesada.

En efecto, existe un claro paralelismo entre una marca compuesta por un signo
contemplado en el articulo 7, apartado 1, letra b), antes citado, y un signo
constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio
producto, al que se refiere el articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes
citado, ya que ambos carecen de caricter distintivo. Pues bien, este punto fue
comprendido por la demandante, tanto en la fase del examen realizado por el
examinador como ante la Sala de Recurso.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Dado que la Sala de Recurso no era competente para sefialar de oficio la
irregularidad formal de la solicitud de registro, inicamente procede verificar si se
abstuvo de invitar a la demandante a que presentase sus observaciones respecto a
los dos nuevos motivos de denegacién absolutos sefialados por ella.

El principio de proteccion de los derechos de defensa se recoge en el articulo 73
del Reglamento n® 40/94, segtin el cual las resoluciones de la Oficina solamente
podran fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido
pronunciarse.

Ademas, el undécimo considerando del Reglamento n° 40/94 precisa que la
Oficina ejercera los poderes de ejecucién que le confiere dicho Reglamento «en el
marco del Derecho comunitario».

A este respecto, sabido es que el respeto de los derechos de defensa constituye un
principio general del Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de
decisiones de la autoridad piiblica que afecten, como en el caso de autos, de
manera sensible a sus intereses deben estar en situacién de dar a conocer
debidamente sus puntos de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de
octubre de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comision, 17/74, Rec.
p. 1063, apartado 15).

Ahora bien, procede considerar que no se invit6 a la demandante a que presentase
validamente sus observaciones sobre el motivo de denegacién que la Sala de
Recurso baso de oficio en la falta de caracter distintivo de la forma solicitada.
Dicha apreciacién resulta de la circunstancia de que, contrariamente a lo que
afirma la Oficina, no se pueden reducir a la falta de caracter distintivo, para
asimilarlos, los motivos de denegacion absolutos establecidos, por una parte, en
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el articulo 7, apartado 1, letra b), y, por otra, en el articulo 7, apartado 1,
letra e), inciso i), ya que estan formulados en dos disposiciones distintas.

Por otra parte, de la argumentacion por ella expuesta ante el Tribunal de Primera
Instancia se desprende que la propia Oficina considera que el signo presentado
carece de caracter distintivo, sin estimar, no obstante, que consiste exclusiva-
mente en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

Ademas, los signos que carecen de caracter distintivo con arreglo al articulo 7,
apartado 1, letra b), antes citado, cuando han adquirido caracter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos, son susceptibles de recurso,
en virtud del articulo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, lo que no es el
caso de los signos constituidos exclusivamente por una forma impuesta por la
naturaleza del propio producto, a los que se refiere el articulo 7, apartado 1,
letra e), inciso i), antes citado.

Ademas, consta que no se ofrecid a la demandante la posibilidad de pronunciarse
sobre la aplicacion del nuevo motivo absoluto basado por la Sala de Recurso en el
caracter técnicamente necesario de la forma solicitada, con arreglo al articulo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), antes citado.

De ello se deduce que la Sala de Recurso violo los derechos de defensa de la
demandante, al no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse sobre los dos nuevos
motivos de denegacion absolutos sefialados de oficio por ella.
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Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.

Sobre la fundamentacién de la declaracién de inadmisibilidad de la solicitud de
registro

Habida cuenta de su incompetencia, como se ha declarado supra, para sefialar de
oficio la irregularidad formal de la solicitud de registro, no procede examinar si la
Sala de Recurso, ademas, ha aplicado erroneamente el articulo 44, apartado 2,
del Reglamento n® 40/94, como sostiene, por otra parte, la demandante.

Sobre la fundamentacién de los tres motivos de denegacién de registro absolutos
sefialados por la Sala de Recurso

Al haber violado la resolucién impugnada el principio de los derechos de defensa
en la aplicacion de los dos motivos absolutos sefialados por ella de oficio, no
procede que el Tribunal de Primera Instancia examine su fundamentacion.

Procede, pues, pronunciarse tinicamente, a los fines del presente litigio, sobre la
fundamentacion del motivo de denegacién absoluto basado en que el signo
presentado estd constituido exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto, con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra e),
inciso 1), antes citado.

Sobre este extremo, la demandante precisa basicamente que no puede conside-
rarse que la forma controvertida se parezca a la forma habitual del jabén.
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Ademas, la Sala de Recurso hace una interpretacion amplia de una excepcibn a la
regla general segin la cual una marca puede consistir en una forma.

La Oficina reconoce que estd claro que el articulo 7, apartado 1, letra e),
inciso i), antes citado, no es aplicable a la forma presentada por la demandante.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del articulo 7, apartado 1,
letra e), inciso i), del Reglamento n® 40/94, se denegara el registro de los signos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto.

Baste sefialar que, como con razén puso de relieve la Oficina ante el Tribunal de
Primera Instancia, la forma controvertida presentada tiene una concavidad
longitudinal y determinadas ranuras que no estin impuestas por la naturaleza del
propio producto. Consta, en efecto, que existen en el mercado otras formas de
pastillas de jabdon que no tienen estas caracteristicas.

La Sala de Recurso ha incurrido, pues, en un error de Derecho al sefialar el
motivo de denegaciéon absoluto basado en que el signo estd constituido
exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto,
con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.
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Sobre el motivo basado en el registro de la forma controvertida en algunos
Estados miembros

La demandante afirma que la forma controvertida se registrd como marca de
jabon en varios Estados miembros, previo examen por parte de las Oficinas
nacionales de los motivos de denegacién absolutos sefialados en este caso.

La Oficina mantiene que, conforme al punto 8.1.4. de las Directrices de examen,
(DO de la Oficina 1996, p. 1347), la Sala de Recurso considerd justificadamente,
tras examinar la pertinencia de los registros nacionales, que la Oficina no estaba
vinculada por éstos.

El Tribunal de Primera Instancia precisa que la marca comunitaria tiene por
objeto, segtin el primer considerando del Reglamento n°® 40/94, permitir a las
empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la
Comunidad, sin consideracion de fronteras».

Los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen, por tanto,
un elemento que, al no ser decisivo, tan sélo puede ser tomado en consideracién
para el registro de una marca comunitaria.
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Habida cuenta del principio de unicidad de la marca comunitaria, al que hace
referencia el segundo considerando del Reglamento n°® 40/94, no resulta que la
Sala de Recurso haya incurrido en un error de Derecho en relacién con el extremo
planteado por el presente motivo.

Por consiguiente, procede desestimar el motivo por infundado.

Conclusién

A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede llegar a la conclusion de
que la resolucién impugnada debe ser anulada, debido a que la Sala de Recurso,
en primer lugar, se excedid en sus competencias al declarar de oficio la
inadmisibilidad de la solicitud de registro controvertida, en segundo lugar, no
invitd a la demandante a que presentase sus observaciones sobre los dos nuevos
motivos de denegacién absolutos que sefiald de oficio y, en tercer lugar, denegd el
registro del signo presentado, basandose en que esta constituido exclusivamente
por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte
que pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra
parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede
condenarla a abonar sus propias costas, asi como las de la parte demandante,
conforme a lo solicitado por ésta.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolucién de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de
marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3).

2) La Oficina cargard con sus propias costas, asi como con las de la parte
demandante.

Pirrung Potocki Meij

Pronunciada en audiencia ptiblica en Luxemburgo, a 16 de febrero de 2000.

El Secretario El Presidente

H. Jung J. Pirrung
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