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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 27 de febrero de 2002 *

En el asunto T-106/00,

Streamserve Inc., con domicilio social en Raleigh, Carolina del Norte (Estados
Unidos), representada por el Sr. M. Nedstrand, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. A. di Carlo y G. Humphreys, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Sala
Segunda de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) de 28 de febrero de 2000 (asunto R 423/1999-2),
relativa al registro del vocablo STREAMSERVE como marca comunitaria,

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

integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura
Ramos, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia el 27 de abril de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestacién presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 8 de agosto de 2000;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 27 de octubre de 2000;

habiendo considerado el escrito de diplica presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 2001;

celebrada la vista el 20 de junio de 2001;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 22 de agosto de 1997, Intelligent Document Systems Scandinavia AB presentd,
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, una
solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

La marca cuyo registro se solicit6 es el vocablo STREAMSERVE.

Los productos para los que se solicité el registro de la marca estdn comprendidos
en las clases 9 y 16 del Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de
productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su
version revisada y modificada, que corresponde a la siguiente descripcion:

«clase 9: Aparatos para el registro, transmisién o reproduccion de sonido o
imégenes; equipos para el tratamiento de la informacion, incluyendo
ordenadores, memorias de ordenador, pantallas de visualizacién,
teclados, procesadores, impresoras y escaneres; programas de ordena-
dor almacenados en cintas, discos, disquetes y otros soportes legibles
por maquina.
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clase 16: Programas de ordenador listados, manuales; diarios y publicaciones;
material educativo o de ensefianza».

El 18 de febrero de 1999 se inscribié la cesion de la solicitud de marca
comunitaria en favor de la demandante en el expediente de la solicitud, en virtud
de los articulos 17 y 24 del Reglamento n® 40/94, asi como de la regla 31,
apartado 8, del Reglamento (CE) n® 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre
de 1995, por el que se establecen normas de ejecucién del Reglamento n° 40/94
(DO L 303, p. 1).

Mediante resolucién de 21 de mayo de 1999, el examinador desestimé la
solicitud con arreglo al articulo 38 del Reglamento n° 40/94, por ser el vocablo
STREAMSERVE descriptivo de los correspondientes productos y carecer
totalmente de caricter distintivo.

El 20 de julio de 1999, el demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al
articulo 59 del Reglamento n® 40/94, un recurso parcial contra la resolucién del
examinador, por haber éste denegado la solicitud de registro respecto a los
productos distintos de los «diarios» y «material educativo o de ensefianza».

El 1 de octubre de 1999, el recurso se sometié a revisién prejudicial del
examinador, segin dispone el articulo 60 del Reglamento n°® 40/94.

Posteriormente, el recurso fue remitido a la Sala Segunda de Recurso.
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Mediante resolucién de 28 de febrero de 2000 (en lo sucesivo, «resolucién
impugnada»), la Sala de Recurso desestimé el recurso.

Esencialmente, la Sala de Recurso considerd que era procedente la manera en que
el examinador habia aplicado el articulo 7, apartado 1, letras b) y c), del
Reglamento n° 40/94 por lo que respecta a los productos para los que se interpuso
el recurso.

Pretensiones de las partes

En la vista, a la que no asisti6 la parte demandante, la Oficina sefial6 que el
vocablo STREAMSERVE se utiliza efectivamente como tal.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Devuelva el asunto al examinador.

— Condene en costas a la Oficina.
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En su réplica la demandante solicité al Tribunal de Primera Instancia, con
cardcter subsidiario, que anulara la resolucién impugnada en lo que se refiere a
los productos que no son «aparatos para el registro, transmisién o reproduccién
de sonido o imdgenes» y que devolviera el asunto al examinador.

La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la pretension de que se devuelva el asunto al
examinador

Alegaciones de las partes

La Oficina considera que no procede admitir esta pretensién. Expone que, en
virtud del articulo 63, apartado 3, del Reglamento n°® 40/94, el Tribunal de
Primera Instancia sélo es competente para anular o para modificar las
resoluciones de la Sala de Recurso, y que, en virtud del articulo 63, apartado 6,
del Reglamento n°® 40/94, la Sala de Recurso esta obligada a adoptar las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia. Considera que, por haber sido dictada la resolucién impugnada por
una Sala de Recurso, ésta es competente, en el seno de la Oficina, para dar
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cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente,
el Tribunal de Primera Instancia invadiria las prerrogativas de la Oficina si
acordara la devolucién del asunto al examinador.

La demandante no formula ninguna alegacién especifica al respecto.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Debe recordarse, en primer lugar, que, a tenor del articulo 63, apartado 3, del
Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia serd competente tanto
para anular como para modificar la resolucién impugnada y que, a tenor del
articulo 63, apartado 6, del Reglamento n® 40/94, la Oficina estard obligada a
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia.

Como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, del
articulo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94 se desprende que no
corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir érdenes conminatorias a la
Oficina [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. 11-433,
apartado 33]). Ahora bien, al devolver el asunto al examinador, el Tribunal de
Primera Instancia no condena a la Oficina a cumplir una obligacién de hacer o de
no hacer y, por lo tanto, no dirige ninguna orden conminatoria a la Oficina. De
ello se deduce que no procede declarar la inadmisibilidad de la devolucién del
asunto al examinador a la luz del articulo 63, apartado 6, del
Reglamento n° 40/94.

Ademas, en virtud del articulo 62, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, la
devolucidn del asunto al examinador puede ser acordada por las salas de recurso
¥, por lo tanto, figura entre las medidas que puede adoptar el Tribunal de Primera
Instancia en ejercicio de su facultad de modificacién de las resoluciones de éstas,
prevista en el articulo 63, apartado 3, del Reglamento n°® 40/94.
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De todo lo anterior resulta que procede admitir la pretensién de que se devuelva
el asunto al examinador.

Sobre el fondo

La demandante invoca tres motivos, relativos a la infraccién del articulo 7,
apartado 1, letra c), y del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
n°® 40/94, asi como a la violacién del principio de no discriminacién.

Sobre el motivo basado en la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

La demandante sostiene que la denegacién del registro de un signo como marca
comunitaria, sobre la base del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n® 40/94, sblo esti justificada cuando el contenido descriptivo del signo es
inmediata, clara e indudablemente evidente respecto a los productos o servicios a
que se refiera la solicitud. Asi, segin la demandante, la experiencia muestra que
los consumidores no perciben los significados de caracter descriptivo contenidos
en una marca. La demandante afirma que, por consiguiente, no debe denegarse el
registro de los signos denominativos cuyos significados descriptivos sblo se
manifiestan tras un proceso de apreciaciones intelectuales.
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Segiin la demandante, en el caso de autos, no parece que las palabras «stream» y
«serve» puedan transmitir, inmediata y directamente, los significados abstractos
en el sector de la informatica considerados por la Sala de Recurso.

La demandante expone que, en particular, la Sala de Recurso no demostré que la
palabra «serve» sea una abreviacién del término técnico «server» (servidor). Al
recordar la resolucién de la Sala Tercera de Recurso en el asunto R 26/1998-3,
NETMEETING, la demandante sostiene que, en cierta medida, deben tenerse en
cuenta significados mas generales de la palabra «serve», tales como «be a servant
to somebody» (servir a alguien), «work for somebody» (trabajar para alguien),
«supply with goods and services» (suministrar productos o prestar servicios), «be
satisfactory for a need or purpose» (satisfacer una necesidad o alcanzar un
objetivo). Siguiendo este planteamiento, seglin la demandante, se demuestra que
la palabra «serve» no tiene un significado univoco o relacionado especificamente
con los productos de que se trata y que, por consiguiente, el signo STREAM-
SERVE no tiene ninglin vinculo inmediato con éstos.

La demandante afirma que, en cualquier caso, el significado del signo
STREAMSERVE, interpretado en su conjunto, difiere del de las dos palabras
que lo forman.

A lo sumo, segiin la demandante, el signo STREAMSERVE puede considerarse
sugerente pero no descriptivo.

La demandante alega que, por otra parte, el registro del signo STREAMSERVE
no implica ningtn obsticulo para sus competidores, ya que éstos siguen teniendo
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la posibilidad de utilizar como marca una gran cantidad de signos compuestos
que contienen la palabra «stream» o la palabra «serve».

Ademis, la demandante sostiene que, en caso de duda, los registros del mismo
signo efectuados en Estados miembros tienen un efecto de presuncién en el
procedimiento de registro ante la Oficina.

En el caso de autos, alega que el signo STREAMSERVE fue registrado, con
anterioridad a la adopcién de la resolucién impugnada, en Suecia y en Noruega, y
que el Derecho de marcas de dichos Estados fue armonizado con la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa
a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (DO 1989, L 40, p. 1). Segiin la demandante, el registro efectuado en
Suecia ampara los mismos productos que los controvertidos en el presente asunto.
Ademis, la demandante sostiene que la Oficina de Patentes sueca examina los
signos denominativos formados por palabras de la lengua inglesa del mismo
modo que los formados por palabras suecas.

Asimismo, la demandante indica que el 28 de marzo de 2000 present6 ante la
Patent Office Trade Marks Registry (Oficina de Patentes y Registro de Marcas del
Reino Unido) una solicitud de registro del signo STREAMSERVE para productos
comprendidos en la clase 9, entre los que se hallan los denominados «equipos
para el tratamiento de la informacién, incluyendo ordenadores, memorias de
ordenador, pantallas de visualizacion, teclados, procesadores, impresoras y
escaneres; programas de ordenador almacenados en cintas, discos, disquetes y
otros soportes legibles por mdquina», asi como para algunos servicios en el sector
de la informdtica, comprendidos en la clase 21. Segin la demandante, dicha
solicitud fue publicada a efectos de oposicién sin que la Patent Office planteara
objeciones basadas en motivos de denegacién absolutos.
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La demandante sefiala que, para el registro de marcas, la Oficina de Patentes
sueca, asi como la Patent Office aplican criterios mas estrictos que la Oficina por
cuanto examinan también de oficio los motivos de denegacidn relativos.

Ademis, la demandante sostiene que el 30 de marzo de 2000 presentd ante la
Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) una
solicitud de registro del signo STREAMSERVE para los mismos productos y
servicios que los referidos en el procedimiento de registro instado en el Reino
Unido y que dicha solicitud fue publicada a efectos de oposicion, el 31 de agosto
de 2000, sin que la Deutsches Patent- und Markenamt planteara objeciones
basadas en motivos de denegacion absolutos. Pues bien, segin la demandante, la
Deutsches Patent- und Markenamt aplica, para el registro de marcas, criterios
idénticos o comparables a los que aplica la Oficina. La demandante afiade que los
signos denominativos formados por palabras inglesas se examinan del mismo
modo que los formados por palabras alemanas.

Por ultimo, la demandante afirma que el signo STREAMSERVE se registr$ para
los mismos productos y servicios que los previstos en la solicitud presentada en el
Reino Unido en los paises del Benelux el 29 de marzo de 2000, y en Francia, el
20 de abril de 2000. Ademas, segiin la demandante, otras solicitudes de registro
han sido publicadas a efectos de oposicién (en Espaiia, el 2 de julio de 2000 y en
los Estados Unidos, el 31 de octubre de 2000) o han sido presentadas (en
Dinamarca, el 28 de marzo de 2000 y en Italia, el 4 de abril de 2000).

La Oficina, por su parte, refuta la argumentacion de la demandante y considera
que la decisién impugnada no adolece de ningiin error de Derecho. Puntualiza
que esta apreciacion es igualmente vilida para todos los productos a que se refiere
la solicitud. Por lo que respecta, mas concretamente, a las categorias de productos
denominados «manuales» y «publicaciones», la Oficina sostiene que el signo
STREAMSERVE también es descriptivo de dichos productos, ya que la
tecnologia de gestion y de automatizacién de flujos continuos de datos puede
utilizarse para la transmisién de textos.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

A tenor del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n°® 40/94, se denegara
el registro de «las marcas que estdn compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de
produccidn del producto o de la prestacién del servicio, u otras caracteristicas del
producto o del servicio». Ademds, el articulo 7, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicara incluso si los motivos de
denegacién sélo existieren en una parte de la Comunidad».

El articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 impide que se
reserven los signos o indicaciones a que se refiere para una sola empresa debido a
su registro como marca. Asi, dicha disposicién persigue un objetivo de interés
general, el cual exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente
utilizados por todos (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999,
Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec.
p. I-2779, apartado 25).

En lo que atafie a la apreciacion del caricter descriptivo de un signo, procede
sefialar, en primer lugar, que ésta s6lo puede realizarse en relacién con la
percepcién que de tal signo tengan unos destinatarios determinados.

En el caso de autos, la Oficina manifesté acertadamente, en el acto de la vista,
que los destinatarios pertinentes son los consumidores medios angléfonos,
usuarios de Internet e interesados en los aspectos audiovisuales de esta red. Por lo
demis, se considera que dichos destinatarios estin normalmente informados y
son razonablemente atentos y perspicaces [véase, por analogia, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
Rec. p. 1-3819, apartado 26; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth),
T-359/99, Rec. p. 1I-1645, apartado 27].
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En cuanto a la alegaciéon de la demandante de que los terceros y, mads
concretamente, sus competidores, no necesitan utilizar el signo controvertido
para designar los productos a que se refiere la solicitud, procede sefialar que, en el
apartado 35 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de
Justicia considerdé que la aplicacidn del articulo 3, apartado 1, letra c), de la
Directiva 89/104, que corresponde al articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94, no depende de la existencia de un imperativo de
disponibilidad concreto, actual y serio.

Por consiguiente, como ha sefialado la Oficina acertadamente, a efectos de la
aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n® 40/94, procede
examinar Unicamente, sobre la base del significado pertinente del signo
denominativo controvertido, si, desde el punto de vista de los destinatarios,
existe una relacién suficientemente directa y concreta entre el signo y los
productos para los que se solicita el registro.

A este respecto, debe sefialarse, con caricter preliminar, que el vocablo
STREAMSERVE es una palabra compuesta de un verbo base (serve) y de un
sustantivo (stream). Pues bien, para los consumidores interesados, el vocablo
formado de este modo no resulta inusual.

Por lo que respecta al significado del vocablo STREAMSERVE, de los
apartados 12 y 13 de la resolucién impugnada, asi como de las explicaciones
dadas por la Oficina en la vista, se desprende que dicho vocablo se refiere a una
técnica de transmision, desde un servidor, de datos numéricos, que permiten su
tratamiento en flujo regular y continuo. Al respecto, carecen de pertinencia las
alegaciones que la demandante dedujo de los distintos significados posibles del
elemento «serve». En efecto, teniendo en cuenta los productos para los que se
solicita el registro, resulta correcto el significado de los términos «stream» y
«serve» considerado por la Oficina. Pues bien, debe recordarse que, para estar
comprendido en el ambito de aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra c), del
Reglamento n° 40/94, basta que un signo denominativo en al menos uno de sus
significados potenciales designe una caracteristica de los productos o de los
servicios de que se trate.
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En cuanto a la naturaleza de la relacion existente entre el vocablo STREAM-
SERVE vy los productos pertinentes, la Sala de Recurso sefiald, en el apartado 12
de la resolucion impugnada, que dicho vocablo designa directamente el destino de
tales productos.

Por lo que respecta a los productos comprendidos en las categorias de «aparatos
para el registro, transmisién o reproduccién de sonido o imigenes», «equipos
para el tratamiento de la informacién, incluyendo ordenadores, memorias de
ordenador, pantallas de visualizacién, teclados, procesadores, impresoras y
escaneres», «programas de ordenador almacenados en cintas, discos, disquetes y
otros soportes legibles por maquina» y «programas de ordenador listados», la
Oficina ha sefialado acertadamente, en sus escritos de contestacién y de diplica,
asi como en las explicaciones dadas en la vista, que la técnica de transmisidn,
desde un servidor, de datos numéricos, que permite su tratamiento en flujo
regular y continuo implica, incluso exige, la utilizacién de dichos productos. En
efecto, la técnica mencionada no constituye solamente un sector para la
aplicacién de dichos productos, sino una de sus funcionalidades propias. Por lo
tanto, existe para los destinatarios una relacion suficientemente directa y concreta
entre el vocablo STREAMSERVE vy dichos productos.

En relacién, mds concretamente, con las pantallas de visualizacién, los teclados,
procesadores, las impresoras y los escineres, procede sefialar que estos tltimos
productos, como tales, no figuran en la solicitud de registro, sino tinicamente
como ejemplos de productos comprendidos en la categoria de productos
denominada «equipo de tratamiento de la informacién». Por lo tanto, los
productos mencionados no deben tenerse en cuenta al apreciar el caricter
descriptivo del vocablo controvertido. En consecuencia, aun suponiendo que no
exista un vinculo suficientemente directo y concreto entre el vocablo STREAM-
SERVE y dichos productos, no se alteraria la apreciacién expuesta mas arriba.

Ademais, aunque se suponga que el vocablo STREAMSERVE no es descriptivo
para todos los productos incluidos en la categoria denominada «equipo de
tratamiento de la informacién», debe sefialarse que la demandante solicité el
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registro del signo de que se trata para todos los productos correspondientes a
dicha categoria sin distinguir entre ellos. Por lo tanto, procede confirmar la
apreciacion de la Sala de Recurso en lo que atafie al conjunto de dichos productos
(véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).

En relacién con las resoluciones nacionales invocadas por la demandante, debe
recordarse que, como resulta de la jurisprudencia, el régimen comunitario de
marcas es un sistema auténomo, constituido por un conjunto de normas y que
persigue objetivos que le son especificos, y su aplicacion es independiente de todo
sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre
de 2000, Messe Miinchen/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829,
apartado 47]. Por consiguiente, el caricter registrable de un signo como marca
comunitaria sélo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria
pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez comunitario, no estan
vinculados por una resolucion dictada en un Estado miembro, ni en un pais
tercero, por la que se admita el caricter registrable de ese mismo signo como
marca nacional. Asi ocurre aun cuando tal resolucién hubiera sido adoptada con
arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso,
en un pais perteneciente a la zona lingiiistica en la que tiene su origen el signo
denominativo controvertido.

De ello se deduce que es inoperante la alegacién de la demandada basada en la
mera existencia de resoluciones nacionales que admiten el caréicter registrable del
vocablo STREAMSERVE como marca nacional y, en particular, de la adoptada
en el Reino Unido. Ademads, la demandante no ha formulado alegaciones de
fondo que puedan inferirse de dichas resoluciones.

De todo cuanto precede resulta que, con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra c),
del Reglamento n° 40/94, el vocablo STREAMSERVE puede servir para designar
una caracteristica de los productos mencionados en el apartado 44.
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Por lo que respecta a los productos comprendidos en las categorias de
«manuales» y «publicaciones», la Oficina no ha demostrado suficientemente
con arreglo a Derecho que el vocablo STREAMSERVE designe el destino u otra
caracteristica de éstos. En efecto, la técnica de transmisién, desde un servidor, de
datos numéricos, que permiten su tratamiento en flujo regular y continuo no
exige, ni siquiera implica, la utilizacién de dichos productos. Tampoco puede
alegarse, como hace la Oficina en su dplica, que el vocablo controvertido sea
descriptivo de dichos productos porque la técnica a la que se refiere dicho vocablo
puede también utilizarse para la transmisién de textos por via electrénica. En
efecto, la transmisién de textos por via electrénica constituye, a lo sumo, un
sector de aplicacion de esta técnica pero no una funcionalidad técnica de los
productos de que se trata. Por lo demds, tampoco parece que el vocablo
STREAMSERVE designe otra caracteristica de los productos antes mencionados.
Por lo tanto, no existe para los destinatarios una relacién suficientemente directa
y concreta entre el vocablo STREAMSERVE vy tales productos.

De todo cuanto precede resulta que debe acogerse el motivo relativo a la
infraccién del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 en
relacién con los productos comprendidos en las categorias de «manuales» y
«publicaciones» y desestimarlo en lo que se refiere a todos los demas productos.

Sobre el motivo relativo a la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

La demandante sostiene que la marca es suficientemente inventiva para tener el
caracter distintivo minimo exigido para su registro.
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La Oficina seiiala que los signos descriptivos de la especie, de la calidad, de la
cantidad o de otras caracteristicas de los productos o servicios de que se trate
estan comprendidos también a menudo en el ambito de aplicacién del articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento n® 40/94. Por lo tanto, la Oficina considera
que las alegaciones que ha formulado con respecto al caricter descriptivo de la
marca solicitada son pertinentes también con respecto a la falta de caricter
distintivo.

En cuanto a la alegacién de la demandante segun la cual el signo STREAM-
SERVE tiene caricter inventivo, la Oficina considera que la utilizacién, para los
productos reivindicados, de la combinaciéon de las dos palabras «stream» y
«serve» no es ni inusual ni inventiva. Segin la Oficina, el término STREAM-
SERVE no transmite ningtin mensaje adicional al significado de la unién de estas
dos palabras. Por consiguiente, la Oficina afirma que el término STREAMSERVE
carece del caricter distintivo minimo exigido.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

A tenor del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe
denegarse el registro de «las marcas que carezcan de caracter distintivo».
Ademis, el articulo 7, apartado 2, del Reglamento n® 40/94 establece que «el
apartado 1 se aplicard incluso si los motivos de denegacion sélo existieren en una
parte de la Comunidad».

Por lo demas, el caricter distintivo de un signo sélo puede apreciarse en relacién
con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.
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En el caso de autos, por cuanto la resolucién impugnada afecta a los productos
para los que se ha considerado anteriormente que el vocablo STREAMSERVE es
descriptivo, procede recordar que, segiin jurisprudencia consolidada, basta que se
aplique uno de los motivos de denegacién absolutos para que no pueda registrarse
el signo como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de
26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec.
p. 1I-3525, apartado 31, y Community Concepts/fOAMI (Investorworld),
T-360/99, Rec. p. 1I-3545, apartado 26, y de 31 de enero de 2001, Sunrider/
OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28). En esa medida, dicho
motivo es, por lo tanto, inoperante.

En cambio, procede examinar el motivo de fondo, en la medida en que la
resolucién impugnada se refiere a los productos comprendidos en las categorias
de «manuales» y «publicaciones».

Como se desprende del apartado 15 de la resolucién impugnada, la Sala de
Recurso consider6 que el vocablo de que se trata es «directamente descriptivo de
los productos a que se refiere la solicitud» y, por lo tanto, que no es distintivo. En
consecuencia, la Sala de Recurso dedujo esencialmente la falta de caricter
distintivo del vocablo controvertido de su caracter descriptivo. Ahora bien, se ha
declarado anteriormente que, en lo tocante a los productos antes mencionados,
no podia denegarse el registro del vocablo STREAMSERVE con arreglo al
articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. Por consiguiente,
procede desestimar el razonamiento de la Sala de Recurso con respecto al
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n® 40/94 dado que se basa en el
error sefialado mds arriba.

Ademis, debe sefialarse que ni la resolucién impugnada ni los escritos de la
Oficina, ni las explicaciones de ésta en la vista, contienen elementos que permitan
demostrar la falta de cardcter distintivo del vocablo STREAMSERVE respecto a
los productos comprendidos en las categorias de «manuales» y «publicaciones».
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De ello se deduce que también debe acogerse el motivo relativo a la infraccién del
articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n® 40/94 en lo que atafie a los
productos comprendidos en las categorias de «manuales» y «publicaciones» y
desestimarlo en lo relativo a todos los demas productos.

Sobre el motivo relativo a la violacién del principio de no discriminacion

Alegaciones de las partes

La demandante sostiene que la Sala de Recurso violé el principio de no
discriminacion al desestimar el recurso que interpuso, mientras que, en el asunto
R 55/1999-1, la Sala Primera de Recurso admitié el registro del signo
IMAGESTREAM para los mismos productos, a excepcidén de los «aparatos para
el registro, transmisién o reproduccién de sonido o imdgenes». Segin la
demandante, ambos asuntos son suficientemente comparables para recibir el
mismo trato. A este respecto, sefiala la demandante, en particular, que la lista
de los productos reivindicados es idéntica en ambos asuntos, habida cuenta de la
exclusién, efectuada en la pretensién formulada con caréicter subsidiario en la
réplica, de los «aparatos para el registro, transmisioén o reproduccién de sonido o
imagenes». Pues bien, seglin la demandante, en el asunto R 55/1999-1, la Sala
Primera de Recurso considerd que el signo IMAGESTREAM sélo era sugerente.
Sin embargo, la palabra «serve», como minimo, no es mas descriptiva de los
productos referidos que la palabra «image».

Aunque la Oficina acepta el principio segun el cual debe evitar tratar de manera
discriminatoria asuntos idénticos o comparables, replica que debe procederse a
un examen de fondo del caricter registrable, como marca comunitaria, de cada
signo, segun las cualidades propias de ese signo.
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La Oficina afirma que los signos IMAGESTREAM y STREAMSERVE son
distintos y que no se ha aportado prueba alguna del uso cotidiano de las palabras
«image» y «stream» para describir los productos mencionados ni de la alegacién
de la demandante segiin la cual la palabra «image» no es menos descriptiva que la
palabra «serve».

Ademis, segiin la Oficina, una eventual modificacién de la lista de los productos
reivindicados en modo alguno influiria sobre la legalidad de la resolucién
impugnada.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Ante todo, procede seftalar que las resoluciones sobre el registro de un signo
como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del
Reglamento n°® 40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad
discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse la legalidad de las resoluciones de las
Salas de Recurso inicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha
interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una practica decisoria
anterior a éstas.

Por consiguiente, existen dos supuestos. Si, al reconocer, en un asunto anterior, el
caricter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso
aplicé correctamente las disposiciones pertinentes del Reglamento n°® 40/94 vy si,
en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una
resolucion contraria, el juez comunitario debera anular esta 1ltima resolucién por
infraccion de las disposiciones pertinentes del Reglamento n°® 40/94. Por lo tanto,
en este primer supuesto es inoperante el motivo relativo a la violacién del
principio de no discriminacién. En cambio, si, al reconocer, en un asunto
anterior, el caracter inscribible de un signo como marca comunitaria, la Sala de
Recurso cometi6 un error de Derecho y si, en un asunto posterior, comparable al
primero, la Sala de Recurso adopta una resolucién contraria, la primera
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resolucién no podrd invocarse eficazmente en apoyo de una pretensién de
anulacién de esta tltima resolucién. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe
conciliarse con la observancia del principio de legalidad, segiin el cual nadie
puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio
de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas, 134/84, Rec. p. 222§, apartado 14,y de
9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 15). Por
lo tanto, en este segundo supuesto, también es inoperante el motivo relativo a la
violacién del principio de no discriminacién.

De ello se deduce que procede desestimar el motivo relativo a la violacion del
principio de no discriminacidn por ser inoperante.

A mayor abundamiento debe observarse que, si se admite que los motivos de
hecho o de Derecho que figuran en una resolucién anterior pueden constituir
alegaciones en apoyo del motivo relativo a la infraccién de una disposicién del
Reglamento n°® 40/94, procede seiialar que, en el caso de autos, la demandante no
ha alegado la existencia, en la resolucion referente a la marca IMAGESTREAM,
de motivos que pueden cuestionar la apreciacion efectuada anteriormente,
relativa a los motivos basados en la infraccion del articulo 7, apartado 1, letras c)
y b), del Reglamento n® 40/94. Por lo demds, se observa que, en su escrito de
recurso, la propia demandante indica, en cuanto al andlisis seméntico del
elemento comun de los signos controvertidos, la palabra «stream», que las Salas
de Recurso han considerado el mismo significado en ambos asuntos.

De todo cuanto precede resulta que debe acogerse el recurso en lo que se refiere a
los productos comprendidos en las categorias «manuales» y «publicaciones» y
desestimarlo en cuanto al resto.
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Sobre la pretension de la demandante formulada con cardcter subsidiario y la
pretension de devolucién del asunto al examinador

Por lo que respecta a la pretensién de caricter subsidiario de la demandante de
que se anule la resolucién impugnada y se devuelva el asunto al examinador en lo
que ataiie a los productos que no sean «aparatos para el registro, transmisién o
reproduccion de sonido o imégenes», debe sefialarse que esta pretension de
caracter subsidiario estd contenida en la pretensién formulada con caricter
principal y que, por lo tanto, debe desestimarse del mismo modo que esta tltima.

En virtud del articulo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, como se ha
sefialado en el apartado 17 supra, el Tribunal de Primera Instancia es competente
tanto para anular como para modificar la resolucién impugnada. Pues bien, en la
parte en que debe acogerse el presente recurso, procede considerar que la
anulacion de la resolucién impugnada protege suficientemente los intereses de la
demandante, sin que sea necesario devolver el asunto al examinador.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se
estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera
Instancia podra repartir las costas. En el caso de autos, dado que no se ha acogido
el recurso de la demandante con respecto a determinados productos, procede
condenar a la demandante a pagar sus propias costas, asi como los dos tercios de
las costas de la demandada.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) Anular la resolucion de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de
Armonizaciéon del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de
febrero de 2000 (asunto R 423/1999-2) en lo que se refiere a los productos de
las categorias «manuales» y «publicaciones».

2) Desestimar el recurso en todo lo demas.

3) La parte demandante soportara sus propias costas asi como los dos tercios de
las costas de la parte demandada. Esta tltima cargara con un tercio de sus
costas.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 27 de febrero de 2002.

El Secretario El Presidente

H. Jung P. Mengozzi
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