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sivamente de las categorias de productos y/o de servicios a que se refiere la solicitud de

registro
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10.Marca comunitaria — Definicion y adquisicién de la marca comunitaria — Motivos

de denegacion absolutos — Marcas carentes de cardcter distintivo —

Sintagma «SAT.2»
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la Oficina

1. Si bien es cierto que el articulo 63,

apartado 3, del Reglamento n°® 40/94,
sobre la marca comunitaria, prevé la
posibilidad, de que el Tribunal de
Primera Instancia modifique la resolu-
cién de una Sala de Recurso de la
Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos),
esta posibilidad se limita, en principio,
a las situaciones en las que el estado del
asunto permite resolverlo. No es asi
cuando la Sala de Recurso no se ha
pronunciado sobre el fondo de una de
las pretensiones del demandante en su
integridad.

(véase el apartado 18)

2. A tenor del articulo 62, apartado 1,

primera frase, del Reglamento n® 40/94,

sobre la marca comunitaria, «exami-
nado el fondo del recurso, la Sala de
Recurso fallard sobre el recurso». Debe
entenderse esta obligacién en el sentido
de que la Sala de Recurso estd obligada
a pronunciarse sobre cada una de las
pretensiones formuladas ante ella en su
integridad, ya sea acogiéndola, o bien
declarando su inadmisibilidad, o deses-
timdndola en cuanto al fondo. En la
medida en que el incumplimiento de
esta obligacién puede influir en el
contenido de la resolucién impugnada
ante el Tribunal de Primera Instancia,
constituye un vicio sustancial de forma
que puede ser examinado de oficio.

(véase el apartado 19)

3. Para que a una marca le sea de

aplicacién el articulo 7, apartado 1,
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letra c), del Reglamento n°® 40/94, sobre
la marca comunitaria, debe estar com-
puesta «exclusivamente» por signos o
por indicaciones que puedan servir
para designar una caracteristica de los
productos o servicios de que se trate.
De dicha exigencia se deriva que, en el
caso de una marca denominativa com-
puesta por varios elementos (o marca
compleja), debe tenerse en cuenta el
significado pertinente de la marca
denominativa solicitada, sobre la base
de todos los elementos de que esta
compuesta, y no sélo el significado de
uno de dichos elementos. Ademds, a
efectos de dicha apreciacién, deben
tomarse en consideracién unicamente
las caracteristicas de los productos o
servicios de que se trate, y que pueden
ser tenidas en cuenta por el piblico
correspondiente al efectuar su eleccion.
Por lo tanto, para que pueda conside-
rarse descriptiva una marca denomina-
tiva compleja debe limitarse a designar
tales caracteristicas.

(véase el apartado 26)

Con arreglo al articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre
la marca comunitaria, procede denegar
el registro de «las marcas que estén
compuestas exclusivamente por signos
o por indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar el destino
del producto o de la prestacién del
servicio, u otras caracteristicas del
producto o del servicio».

IT - 2842

En relacién, a este respecto, con el
registro del sintagma SAT.2 para deter-
minados servicios, no se le aplica la
citada disposicién, en la medida en
que, aunque se suponga que su signifi-
cado pertinente sea «segundo pro-
grama por satélite», es cierto que puede
servir para designar una caracteristica
de algunos de los servicios de que se
trata; que puede ser tenida en cuenta
por el piiblico correspondiente al efec-
tuar su eleccidn, a saber, su cualidad de
estar relacionados con la difusién por
satélite, pero no designa tal caracterfs-
tica en la medida en que indica que se
trata de un segundo programa.

(véanse los apartados 26 y 27)

5. Los motivos de denegacién absolutos

que figuran en el articulo 7, aparta-
do 1, letras b) a e), del Reglamento
n° 40/94, sobre la marca comunitaria,
persiguen un objetivo de interés general
que exige que los signos a que se refiere
puedan ser libremente utilizados por
todos. En efecto, a diferencia de los
demas derechos de propiedad intelec-
tual e industrial, en principio, el objeto
de la proteccién juridica conferida por
la marca no es el resultado de un
esfuerzo creativo o econdémico del
titular del derecho, sino tan sélo el
signo que éste ha «ocupado». Por lo
tanto, resulta necesario impedir la
constitucién de un derecho exclusivo
sobre un signo que, para evitar la
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creacién de una ventaja competitiva
ilegitima en favor de un tinico operador
econémico, debe permitirse que todos
lo utilicen libremente. S6lo en el
supuesto de que, como consecuencia
del uso que se haya hecho de tal signo,
el piblico correspondiente lo perciba
efectivamente como una indicacién del
origen comercial de un producto o de
un servicio, dicho esfuerzo econémico
del solicitante de marca justifica excluir
las consideraciones de interés piiblico
expuestas supra. Por lo tanto, en tal
situacién, el articulo 7, apartado 3, del
Reglamento n® 40/94 permite que se
registre tal signo, estableciendo, asi,
una excepcion a la regla general consa-
grada en el apartado 1, letras b) a d),
del mismo articulo.

(véase el apartado 36)

Las marcas a que se refiere el articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento
n°® 40/94, sobre la marca comunitaria,
son, en particular, aquellas que, desde
el punto de vista del piiblico corres-
pondiente, se utilizan corrientemente,
en el comercio, para la presentacién de
los productos o de los servicios de que
se trate, o con respecto a las cuales
existen, al menos, indicios concretos
que permiten inferir que pueden utili-
zarse de esta manera. Por lo tanto, sélo
puede apreciarse el cardcter distintivo
de una marca, por una parte, en
relacién con los productos o servicios

para los que se solicita el registro v, por
otra, en relacién con la percepcién que
de tal marca tenga el piiblico corres-
pondiente,

(véanse los apartados 36 y 37)

A efectos del analisis del motivo de
denegacién absoluto previsto en el
articulo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento n® 40/94, sobre la marca
comunitaria, y dado que se trata de una
marca compleja, para la apreciacion de
su caracter distintivo, debe ser exami-
nada en su conjunto. No obstante, ello
no es incompatible con un examen
posterior de los diferentes elementos
de que estd compuesta la marca. A una
marca compleja sélo se le puede aplicar
la citada disposicién si todos los ele-
mentos que la componen carecen de
cardcter distintivo en relacién con los
productos o servicios a que se refiere la
solicitud de marca.

En cambio, el hecho de que una marca
compleja s6lo esté compuesta por ele-
mentos carentes de cardcter distintivo
permite llegar a la conclusién de que tal
marca, considerada en su conjunto,
también puede ser corrientemente uti-
lizada, en el comercio, para la presen-
tacién de los productos o servicios de
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que se trate. Sélo podria desvirtuarse
tal conclusién en el supuesto de que
indicios concretos como, en particular,
la manera en que se combinan los
distintos elementos, denoten que la
marca compleja representa algo mds
que la suma de los elementos que la
forman,

(véanse los apartados 39, 49 y 55)

Un signo que es descriptivo de los
productos o servicios a que se refiere
la solicitud de marca, en el sentido del
articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n® 40/94, sobre la marca
comunitaria, también carece de cardc-
ter distintivo en relacién con tales
productos o servicios, con arreglo al
apartado 1, letra b), de la misma
disposicién, Esta interpretacién no es
incompatible con la regla segtin la cual
los dos motivos de denegacién absolu-
tos de que se trata tienen cada uno un
dmbito propio de aplicacién. En efecto,
un signo aislado que, segin las normas
semdnticas de la lengua de referencia,
puede servir para designar las caracte-
risticas de los productos o servicios de
que se trate, que pueden ser tenidas en
cuenta por el pablico correspondiente
al efectuar su eleccién, es, por tal
motivo, susceptible de ser corriente-
mente utilizado, en el comercio, para la
presentacién de esos productos o ser-
vicios y, por lo tanto, es de aplicacién a
tal signo el articulo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento n°® 40/94. En
cambio, el apartado 1, letra ¢), de ese
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mismo articulo s6lo es aplicable
cuando la marca solicitada estd com-
puesta «exclusivamente» por tales sig-
nos o indicaciones.

(véase el apartado 40)

El cardcter descriptivo de un signo, con
arreglo al articulo 7, apartado 1,
letra ¢), del Reglamento n°® 40/94, sobre
la marca comunitaria, debe apreciarse
aisladamente en relacién con cada una
de las categorias de productos y/o de
servicios a que se refiere la solicitud de
registro, A efectos de la apreciacién del
cardcter descriptivo de un signo en
relacién con una categorfa determinada
de productos y/o de servicios, carece de
pertinencia el hecho de que el solici-
tante de la marca de que se trate
considere o aplique un determinado
concepto de comercializacién que, ade-
méis de los productos y/o servicios
comprendidos en esa categoria, impli-
que algunos productos y/o servicios
comprendidos en otras categorias. Por
una parte, en efecto, la existencia de un
concepto de comercializacién es un
factor extrinseco al derecho conferido
por la marca comunitaria y, por otra,
un concepto de comercializacién, que
sélo depende de la eleccién de la
empresa de que se trate, puede cambiar
con posterioridad al registro de la
marca comunitaria y, por lo tanto, no
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puede tener ninguna influencia en la
apreciacién de su carécter registrable,

{véase el apartado 45)

10. A tenor del articulo 7, apartado 1,

letra b), del Reglamento n° 40/94,
sobre la marca comunitaria, se dene-
gard el registro de «las marcas que
carezcan de caricter distintivo». Ade-
mds, el articulo 7, apartado 2, del
Reglamento n® 40/94 dispone que «el
apartado 1 se aplicard incluso si los
motivos de denegacidn sélo existieren
en una parte de la Comunidad».

En relacién con una solicitud de regis-
tro del sintagma SAT.2 para los
siguientes servicios comprendidos en
las clases 38, 41 y 42 del Arreglo de
Niza, relativo a la Clasificacién Inter-
nacional de los Productos y Servicios
para el Registro de Marcas:

—clase 38:

«Difusién de emisiones y de pro-
gramas de radio y de televisién a
través de redes con o sin cable;

difusi6én de programas o de emisio-
nes cinematograficas, de televisién,
de radiodifusién, de teletexto y de
videotexto; mediacién y concesién
de autorizaciones a usuarios de
distintas redes de comunicacién;
telecomunicaciones; compilacién,
entrega y transmisién de noticias,
de comunicados de prensa (también
electrénica y/o mediante ordena-
dor); transmisién de sonidos e ima-
genes via satélite; gestion de un
servicio de televisién para abonados
(televisién de pago), incluido video
por encargo, también por cuenta de
terceros, como plataforma digital;
servicios en el campo de las teleco-
municaciones y de un banco de
informaciones; puesta a disposicién
de informacién a terceros; difusion
de informacién a través de redes
con o sin cable; servicios y emisio-
nes en linea, concretamente, trans-
misién de informacién y de noti-
cias, incluido el correo electrénico;
utilizacién de redes para la trans-
misién de informacién, imagenes,
textos, voz y datos; emisién de
programas de telecompra»;

—clase 41:

«Produccidn, reproduccién, proyec-
ci6én y alquiler de peliculas, progra-
mas de video y otros programas de
televisién; produccién y reproduc-
ciéon de registros de datos, voz,
texto, sonido e imdgenes en casetes,
cintas y discos de video y/o de audio
{incluido los CD-ROM y CD inter-
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activos), asi como videojuegos
{juegos de ordenador); proyeccién
y alquiler de casetes, cintas y discos
de video y/o de audio (incluido los
CD-ROM vy los CD interactivos),
asi como videojuegos (juegos de
ordenador); alquiler de aparatos
de television y descodificadores;
formacién, instruccidn, esparci-
miento; actividades deportivas y
culturales; organizacién y realiza-
cién de especticulos, programas de
preguntas y respuestas y actos
musicales y organizacién de con-
cursos de cardcter recreativo y de
competiciones deportivas, también
para su registro 0 como emisiones
en directo; produccién de emisiones
para television y radio, incluidos los
programas correspondientes de
concursos; organizacion de concur-
sos en el campo de la formacion,
ensefianza, esparcimiento y depot-
te; organizacién de cursos por
correspondencia, publicacidén y edi-
cién de libros, periédicos y otros
productos de imprenta y de los
correspondientes medios electréni-
cos (incluidos CD-ROM y CD inter-
activos); organizacién de concier-
tos, representaciones teatrales,
actos de esparcimiento y competi-
ciones deportivas; produccién de
programas o emisiones de cine,
televisién, radio, teletexto y video-
texto, programas de esparcimiento
por radio y televisién; produccién
de peliculas y de videos asi como de
otros programas audiovisuales de
cardcter educativo, instructivo y de
entretenimiento, también para
nifios y adolescentes; produccién,
reproduccién, proyeccion y alquiler
de registros de sonido e iméagenes en
casetes, cintas y discos de video y/o
de audio; representaciones teatra-
les, representaciones musicales;
introduccién, transmision, registro,
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tratamiento y reproduccién del
sonido y de imdgenes; organizacién
de emisiones y de programas de
radio y televisién; produccién de
programas de telecompra»;

—clase 42:

«Concesion, mediacién, alquiler y
demas formas de explotacién de los
derechos sobre peliculas, produc-
ciones de televisién y de video y
otros programas audiovisuales;
administracién y explotacién de
derechos de autor y de propiedad
industrial por cuenta de otras per-
sonas; explotacién de derechos
cinematograficos y televisivos acce-
sorios en el sector del marketing;
desarrollo de software, en particu-
lar, en el ambito multimedia, de la
televisién interactiva y de la televi-
sién de pago; utilizacién de redes
para la transmisién de informacion,
imagenes, textos, voz y datos; ase-
soramiento técnico en el sector
multimedia, televisién interactiva y
televisién de pago (comprendido en
la clase 42); elaboracién de progra-
mas informdticos, incluidos los
videojuegos v juegos de ordenador;
mediacién y licencia de autoriza-
ciones de acceso a usuarios de
distintas redes de comunicaciones»,

dicho sintagma carece de caracter
distintivo en relacién con los servi-
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cios mencionados supra, a excepcién de carédcter educativo, instructivo y

de las siguientes clases de servicios de esparcimiento, también para
nifios y adolescentes; produccidn,
reproducci6n, proyeccién y alquiler
de registros de sonido e imagen en
casetes, cintas y discos de video y/o
de audio; representaciones teatrales,
representaciones musicales», com-
prendidas en la clase 41;

— «Servicios de un banco de informa-
ciones», comprendidos en la

clase 38;

— «Concesién, mediacién, alquiler y
otro tipo de explotacién de derechos
sobre peliculas, producciones televi-
sivas y de video y otros programas
audiovisuales; administracién y

— «Produccién y reproduccién da explotacién de derechos de autor y
datos, voz, textos, registros de de propiedad 1ndust'r£al por cuenta
sonido e imdgenes en casetes, cintas de terceros; explotacién de de}‘gchos
y discos de video y/o de audio conexos sobre peliculas y emisiones
(incluidos los CD-ROM y los CD televisivas en el sector del marke-
interactivos) y videojuegos (juegos ting; desarrollp d? softwa{'e, en par-
de Ordenador); proyecci(’)n y alquiler thulﬂl‘, e'll.el al}lblto multln]edla, de
de casetes, cintas y discos de video la tql?ylsnon Interactiva y.’de la
ylo de audio (incluidos los CD- television de pago; utilizacién de
ROM vy los CD interactivos) y redes para la transmisién de infor-
videojuegos (juegos de ordenador); macion, imagenes, textos, voz y
alquiler de aparatos de television y datos; asesoramiento técnico en el
de descodificadores; formacién, ins- 4mbito multimedia, de l_a’ televisién
truccidn, esparcimiento; actividades Interactiva y de la televisién de pago
deportivas y culturales; organizacién (incluidos en l?{ clase ,4:7-); creacion
de concursos en el sector de la de programas informaticos, inclui-
formacidn, la ensefianza, el esparci- dos los juegos gle _yldeo y para
miento y el deporte; organizacion de ordenadores; mediacién y concesion
cursos por correspondencia, publi- d? Aautorizaciones a usuarios de
cacién y edicién de libros, periédi- distintas redes de comunicacién»,
cos y otros productos de la imprenta comprendidos en la clase 42.

y de los medios electrénicos corres-
pondientes {incluidos los CD-ROM
y CD interactivos); organizacion de
conciertos, representaciones teatra-
les, manifestaciones de esparci-

miento y competiciones deportivas; En efecto, por lo que respecta a dichos
produccién de peliculas y de videos servicios, la marca solicitada consiste
y de otros programas audiovisuales en una combinacién de elementos,
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cada uno de los cuales es susceptible al
menos de ser corrientemente utilizado
en el comercio para la presentacién de
los referidos servicios.

En cambio, dicho sintagma no carece
de caricter distintivo en relacién con
los servicios mencionados supra a
modo de excepcidn.

En efecto, el signo «SAT» no designa
ninguna caracteristica de dichos servi-
cios que pueda ser tenida en cuenta por
el piblico correspondiente al efectuar
su eleccién y nada permite determinar
que dicho signo sea —a pesar de la
falta de cardcter descriptivo— suscep-
tible de ser corrientemente utilizado en
el comercio para la presentacién de
dichos servicios.

(véanse los apartados 48, 53, 54 y 56)

Las resoluciones sobre el registro de un
signo como marca comunitaria que las
Salas de Recurso de la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior
{(marcas, dibujos y modelos) deben
adoptar, en virtud del Reglamento
n® 40/94, sobre la marca comunitaria,
dimanan de una competencia reglada y
no de una facultad discrecional. Por lo
tanto, debe apreciarse el cardcter regis-

II - 2848

trable de un signo como marca comu-
nitaria Gnicamente sobre la base de la
normativa comunitaria pertinente, tal
como la ha interpretado el juez comu-
nitario, y no sobre la base de una
practica decisoria anterior divergente
de las Salas de Recurso.

Por consiguniente, cuando se trata de un
motivo invocado ante el juez comuni-
tario, en el que se alega que la Oficina
ha violado el principio de no discrimi-
nacién al denegar el registro de un
signo determinado, siendo asi que, con
anterioridad, segin parece, habia auto-
rizado el registro de un signo semejan-
te, existen dos supuestos.

Si, al reconocer, en un asunto anterior,
el cardcter registrable de un signo como
marca comunitaria, la Sala de Recurso
aplicé correctamente las disposiciones
pertinentes del Reglamento n® 40/94 y
si, en un asunto posterior, comparable
al primero, la Sala de Recurso adopta
una resolucién contraria, el juez comu-
nitario debera anular esta dltima reso-
lucién por infraccién de las disposicio-
nes pertinentes del Reglamento
n° 40/94. Por lo tanto, en este primer
supuesto es inoperante el motivo rela-
tivo a la violacién del principio de no
discriminacién. En cambio, si, al reco-
nocer, en un asunto anterior, el cardc-



SAT.1/OAMI (SAT.2)

ter registrable de un signo como marca
comunitaria, la Sala de Recurso come-
ti6 un error de Derecho y si, en un
asunto posterior, comparable al prime-
ro, la Sala de Recurso adopta una
resolucién contraria, la primera reso-
lucién no podré invocarse eficazmente
en apoyo de una pretensién de anula-
cién de esta iltima resolucién, ya que
la observancia del principio de igual-
dad de trato debe conciliarse con la
observancia del principio de legalidad,

segun el cual nadie puede invocar, en
beneficio propio, una ilegalidad come-
tida a favor de otro. Por lo tanto, en
este segundo supuesto, también es
inoperante el motivo relativo a la
violacién del principio de no discrimi-
nacion.

{véanse los apartados 60 y 61)
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