FORD MOTOR / OAMI (OPTIONS)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 30 de marzo de 2000 *

En el asunto T-91/99,

Ford Motor Company, con domicilio social en Dearborn, Michigan (Estados
Unidos), representada por el Sr. A.]. Tweedale Willoughby y la Sra. B.H.E. Ha-
lliday, Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de
M® Loeff, Claeys y Verbeke, 58, rue Charles Martel,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OHMI), representada por los Sres. F. Lopez de Rego, Jefe del Servicio Juridico y
Contencioso, A. Di Carlo, miembro del Servicio Juridico, y A. von Miihlendahi,
Vicepresidente responsable de Asuntos Juridicos, en calidad de Agentes, que
designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del St. C. Gémez de la Cruz,
miembro del Servicio Juridico de la Comision, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

1I-1927




SENTENCIA DE 30.3.2000 — ASUNTO T-91/99

que tiene por objeto un recurso de anulacién de la resolucién de la Sala Segunda
de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) de 11 de febrero de 1999 (asunto R 150/98-2), por la que se denego el
registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. R.M. Moura Ramos y
P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
. Instancia el 15 de abril de 1999;

visto el escrito de contestaciéon presentado en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia el 13 de julio de 1999;

celebrada la vista el 2 de diciembre de 1999;
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FORD MOTOR / OAMI (OPTIONS)

dicta la siguiente

Sentencia

Normativa aplicable

Segiin lo dispuesto en el articulo 7 del Reglamento (CE) n® 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versiéon modificada
(DO 1994, L 11, p. 1):

«1. Se denegara el registro de:

b) las marcas que carezcan de caricter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicacio-
nes que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
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cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de
produccion del producto o de la prestacion del servicio, u otras caracteristicas
del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de s1gnos o indicaciones que se
- hayan convertido en habituales en el lenguaje com@in o en las costumbres
leales y constantes del comercio; |

2. El apartado 1 se aplicar incluso si los motivos de denegacién sblo existieren
en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca hubiera
adqumdo, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un
. caracter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

‘Antecedentes del litigio

El 29 de marzo de 1996, la demandante present6 una solicitud de marca
comunitaria- en la Of1c1na de Armonizacién del Mercado Inter1or (marcas,
dibujos 'y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). -
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La marca cuyo registro se solicitd es el vocablo OPTIONS. Los servicios para los
que se solicit6 el registro eran, inicialmente, todos los servicios comprendidos en
la «clase 36» del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de
productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su
version revisada y modificada. Posteriormente, el 27 de agosto de 1996, se
modifico la descripcion, que pasd a estar redactada asi: «servicios de seguro,
garantia, financiacion, venta a plazos y arrendamiento financiero (“leasing®)».

Mediante resolucion de 9 de julio de 1998, el examinador desestimd la solicitud
con arreglo al articulo 38 del Reglamento n°® 40/94. El examinador basd su
decision en el hecho de que el vocablo OPTIONS carecia de caracter distintivo en
inglés y en francés.

El 9 de septiembre de 1998, la demandante interpuso recurso ante la Oficina
contra la resolucion del examinador, al amparo del articulo 59 del Reglamento
n® 40/94. El escrito en el que exponia los motivos del recurso fue presentado el 9
de noviembre de 1998. En la motivacion de su recurso, la demandante aportaba
datos destinados a probar que la marca OPTIONS habia sido utilizada en la
prestacién de los servicios de referencia en Bélgica, Dinamarca, Paises Bajos,
Portugal, Suecia y Reino Unido. No se invocaba sin embargo uso alguno en lo que
respecta a Francia.

Este recurso fue desestimado mediante resolucion de la Sala Segunda de Recurso
de la Oficina de 11 de febrero de 1999 (en lo sucesivo, «resolucién impugnada»),
que fue notificada a la demandante el 15 de febrero de 1999. En su resolucion, la
Sala de Recurso estimd que, aunque la marca OPTIONS hubiera adquirido un
caracter distintivo por su uso en el Reino Unido, como alegaba la demandante, no
tenia por si misma caracter distintivo en Francia. La Sala decidié pues desestimar

II-1931



SENTENCIA DE 30.3.2000 — ASUNTO T-91/99

el recurso en virtud de lo dispuesto en el articulo 7, apartado 2, del Reglamento
n® 40/94, subrayando que no se habia invocado uso alguno de 'la marca en este
Gltimo pais.

Pretensiones de las partes

La démgndante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
— Anule la resoluciéon impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

— Adopte todaé lés medidés que estifne ?portunas.

La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.
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Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

En apoyo de su recurso, la demandante invoca un finico motivo, basado en la
infraccion de lo dispuesto en el articulo 7, apartado 3, del Reglamento n® 40/94,
Alega que dicha disposicién debe prevalecer sobre el apartado 2 de este mismo
articulo, al menos cuando el caracter distintivo adquirido por el uso pueda
acreditarse en una parte sustancial de la Comunidad Europea que comprenda
alguno de los «principales paises» tales como, en el presente caso, el Reino
Unido.

En primer lugar, la demandante reconoce que, a falta de pruebas del uso de la
marca, una marca que es descriptiva s6lo en una parte de la Comunidad no puede
ser registrada, conforme a lo dispuesto en el articulo 7, apartado 1, letras b) y c),
a la vista de lo que establece el articulo 7, apartado 2. Sostiene sin embargo que el
articulo 7, apartado 2, no constituye, en si, un motivo de denegacién del registro,
sino que se limita a precisar el alcance de lo dispuesto en el articulo 7,
apartado 1, letras b) y c).

En segundo lugar, la demandante alega que, para que el articulo 7, apartado 3,
resulte aplicable, basta con que la marca haya adquirido caracter distintivo a
través de su uso en s6lo una parte de la Comunidad. Ahora bien, a diferencia del
apartado 2 del articulo 7, el apartado 3 de dicho articulo no se limita a regular la
aplicacion de lo dispuesto en las letras b) y ¢) del apartado 1 del articulo 7, sino
que, en determinadas circunstancias, prevalece sobre esta tltima disposicion. En
su opinidn, pues, y en contra de la practica que parece seguir la Oficina hasta
ahora, cuando se acredite que una marca ha adquirido caricter distintivo por su
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uso en una parte sustancial de la Comunidad, debera autorizarse el registro de la
misma.

Por lo que respecta a la extension geografica en la que el uso de la marca le ha
hecho adquirir caracter distintivo, la demandante sefiala que ni el articulo 7,
apartado 3, ni ninguna otra disposicion del Reglamento n® 40/94 obligan a
acreditar dicho caracter distintivo en toda la Comunidad. A su juicio, basta pues
con que se haya adquirido tal caricter en una parte sustancial de la Comunidad.
En el presente caso, dicho caracter distintivo se ha acreditado en el Reino Unido y
en algunos otros Estados comunitarios. >

La demandante precisa a este respecto que ella misma o sus filiales han registrado
la marca OPTIONS en Irlanda y en el Reino Unido para los servicios
comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, mencionado mas arriba. El
registro de la marca en el Reino Unido se obtuvo tras justificar el caracter
distintivo adquirido en dicho Estado miembro. Ademés, la marca ha sido
registrada en escritura cursiva en Dinamarca y el Reino Unido. Por dltimo, la
marca OPTIONS esta registrada en el Benelux como marca verbal.

La demandante alega que la prueba del registro de una marca idéntica en el Reino
Unido y en Irlanda basta por si misma para refutar las objeciones al registro
basadas en el articulo 7, apartado 1, letras b) y ¢}, del Reglamento n® 40/94.

La Oficina afirma, en primer lugar, compartir la opinion de la demandante de que
el articulo 7, apartado 2, del Reglamento n® 40/94 no constituye por si solo un
motivo independiente de denegacién, sino que se limita a guiar la aplicacion del
articulo 7, apartado 1, letras b) y ¢), y no hace sino aclarar el alcance de estas
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Gltimas disposiciones. Considera no obstante que el mero hecho de que la
resolucion haya citado el articulo 7, apartado 2, no significa que la Sala de
Recurso haya estimado que dicha disposicién constituia un motivo de denegacion
por si sola.

La Oficina recuerda que la Sala de Recurso denegd el registro de la marca
atendiendo a la falta de cardcter distintivo de la misma y a su caracter descriptivo,
motivos mencionados en las letras b) y c), respectivamente, del apartado 1 del
articulo 7. Basandose finicamente en estas consideraciones, la Sala hizo alusion al
apartado 2 de este mismo articulo para concluir que tales motivos de denegacion
absolutos —existentes en una parte de la Comunidad, a saber, en Francia— eran
suficientes para no aceptar el registro solicitado.

En consecuencia, la demandada sostiene que la resolucién impugnada fue
correctamente adoptada con arreglo a lo dispuesto en las letras b) y c¢) del
apartado 1 del articulo 7 del Reglamento n° 40/94, en relacion con lo establecido
en el apartado 2 del mismo articulo.

En segundo lugar, la demandada alega que, cuando la negativa a registrar una
marca comunitaria se base en la falta de caricter distintivo y en el caracter
descriptivo de la marca en una parte de la Comunidad, para impugnar dicha
denegacion de registro invocando el caricter distintivo adquirido por el uso,
previsto en el articulo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94, serd preciso
demostrar que la adquisicion del caracter distintivo por el uso se produjo en la
parte de la Comunidad en la que se haya negado su existencia. Si el motivo de
denegacion estd presente en toda la Comunidad, debera acreditarse que el
caracter distintivo adquirido existe en cualquier parte de la Comunidad.

La demandada sostiene que, de aceptarse la tesis contraria, el registro de la marca
supondria una grave vulneracién del principio de la unicidad de la marca
comunitaria, tal como se establece expresamente en el articulo 1, apartado 2, del
Reglamento n® 40/94. Dicho principio desempefia un papel fundamental en el
sistema de la marca comunitaria, que se basa en un ordenamiento juridico
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separado e independiente de los sistemas de marcas nacionales. A este respecto, la
Oficina subraya ignalmente que no existe excepcion alguna a la unicidad de las
marcas comunitarias en lo que respecta a los motivos de denegacion absolutos.

En el presente caso, la demandada pide pues que se desestime el recurso, dado que
la demandante, por una parte, no ha invocado la adquisicién de un caracter
distintivo, y ni siquiera el uso de la marca, en las partes francofonas de la
Comunidad y, por otra parte, ha reconocido que la marca OPTIONS no tiene
caracter distintivo y que, en todo caso, en francés y en inglés tiene caracter
descriptivo. o :

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

La demandante sostiene que, cuando la marca ha adquirido carécter distintivo
como consecuencia del uso, conforme a lo previsto en el articulo 7, apartado 3,
del Reglamento n® 40/94, la Oficina estd obligada a registrar dicha marca,
aunque dicha adquisicién sblo se haya producido en una parte sustancial de la
Comunidad, y no puede oponerse al registro invocando las disposiciones del
apartado 1, letras b), ¢) y d), y del apartado 2 de dicho articulo.

No es posible aceptar esta tesis.

Procede recordar que, con arreglo al segundo considerando del Reglamento
n°® 40/94, el régimen comunitario para las marcas- confiere a las empresas el
derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento Ginico, marcas comuni-
tarias que gozan de una proteccién uniforme y que producen sus efectos en todo
el territorio de la Comunidad, y que el principio de la unicidad de la marca
comunitaria asi expresado se aplica salvo disposicion en contrario de dicho

II-1936



25

26

27

FORD MOTOR / OAMI (OPTIONS)

Reglamento. El articulo 1, apartado 2, del Reglamento n°® 40/94 recoge este
mismo principio, disponiendo que la marca comunitaria tendrd «caracter
unitario», lo que significa que «producird los mismos efectos en el conjunto de
la Comunidad ».

En consecuencia, para poder ser registrado, un signo debe tener caracter
distintivo en el conjunto de la Comunidad. Dicho requisito, que permite a los
consumidores distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas, conforme al articulo 4 del Reglamento n® 40/94, resulta esencial
para que el mencionado signo pueda desempefiar la funcién de marca
comunitaria en la vida econémica.

Una aplicacion explicita del principio de la unicidad de la marca comunitaria es la
que se efectia en el articulo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, que
establece que se denegard el registro de la marca «incluso si los motivos de
denegacién [establecidos en el apartado 1 de dicho articulo] sélo existieran en
una parte de la Comunidad».

El articulo 7, apartado 3, del Reglamento n® 40/94 debe interpretarse a la luz de
dicho principio.

Desde esta perspectiva, para obtener el registro de una marca al amparo del
articulo 7, apartado 3, del Reglamento n® 40/94, el caracter distintivo adquirido
como consecuencia del uso de la marca debera acreditarse en la parte sustancial
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de la Comunidad en la que dicha marca carecia de caricter distintivo a la luz de
lo dispuesto en el articulo 7, apartado 1, letras b), ¢) y d), de dicho Reglamento.

En el presente caso, la demandante no ha negado la falta de caracter distintivo del
vocablo OPTIONS en lengua francesa. Tampoco ha alegado que la marca
OPTIONS haya sido objeto de un uso que le haya permitido adquirir caracter
distintivo en una parte sustancial de la Comunidad, en este caso en Francia.

Dadas estas circunstancias, no cabe reprochar a la Oficina que haya denegado el
registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria.

Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que procede desestimar el
recurso.

Costas

A tenor de lo dispuesto en el 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 demandante y haber solicitado la demandada la condena en costas de la
demandante, procede condenar en costas a esta Gltima. '
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Pronunciada en audiencia pablica en Luxemburgo, a 30 de marzo de 2000.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

V. Tiili
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