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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PHILIPPE LEGER

presentadas el 12 de noviembre de 20021

1. La cuestién planteada por el Hoge Rad
der Nederlanden (Paises Bajos) en el pre-
sente asunto es, esencialmente, la siguiente:
¢Puede un color per se, sin forma ni
contorno, constituir una marca en el sen-
tido de la Primera Directiva 89/104/CEE
del Consejo,2 para ciertos productos y
servicios y, de ser asf, en qué circunstancias

L Marco juridico

2. El marco juridico aplicable comprende el
Convenio de la Unién de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial,3 la
legislacién comunitaria y la Ley uniforme
Benelux sobre marcas.

1 — Lengua original: francés.

2 — Directiva de 21 de diciembre de 1988 relativa a la
aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo,
«Directiva»).

3 — Convenio de 20 de marzo de 1883 {en lo sucesivo,
«Convenio de Paris»).
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A. El Convenio de Paris

3. El Convenio de Paris, al que todos los
Estados miembros se han adherido, cons-
tituye el instrumento de base de las normas
internacionales que regulan la propiedad
industrial.

4. Dicho Convenio no contiene una defini-
cién de los signos que pueden constituir
una marca.

5. En su articulo 6 quinguies, A, el Conve-
nio sefiala que toda marca de fabrica o de
comercio regularmente registrada en el pais
de origen debe ser admitida para su depd-
sito y protegida tal cual es en los demias
paises que se hayan adherido a él, salvo en
las condiciones indicadas en dicho articulo.
Su articulo 6 quinguies, B, punto 2, afiade
que ha de denegarse el registro de las
marcas que estén desprovistas de todo
carcter distintivo o formadas exclusiva-
mente por signos o indicaciones que pue-
dan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen de los productos
o la época de produccién, o que hayan
llegado a ser usuales en el lenguaje
corriente o en las costumbres leales y
constantes del comercio del pais donde la
proteccién se reclama.
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6. Segin el articulo 6 guinguies, C, para
apreciar si la marca es susceptible de
proteccion, se deben tener en cuenta todas
las circunstancias de hecho, principalmente
la duracién del uso de la marca.

B. La legislacion comunitaria

7. La legislacién comunitaria comprende la
Directiva y el Reglamento (CE) n° 40/94
del Consejo.*

1. La Directiva

8. El Consejo adopté la Directiva con el
propésito de suprimir las disparidades
entre las legislaciones de los Estados miem-
bros sobre marcas que pudieran falsear las
condiciones de competencia en el mercado
comiin, El objetivo de la Directiva es
aproximar las disposiciones de los ordena-
mientos internos que tengan mayor inci-
dencia sobre el funcionamiento del mer-
cado interior.’ Su 4mbito se limita a las
disposiciones relativas a las marcas adqui-
ridas mediante registro. 6

4 — Reglamento de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1}, en su versién
modificada {cn lo sucesivo, «Reglamentos),

5 — Considerandos primero y tercero.
6 —— Cuarto considerando,

9. Asi, la Directiva establece los requisitos
para que un signo pueda ser registrado
como marca.’ Su articulo 2, titulado
«Signos que pueden constituir una marca»,
sefiala:

«Podran constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representa-
cién grifica, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacién, a condicién
de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los de otras.»

10. El tenor del articulo 3, que recoge las
causas de denegacion o de nulidad, es el
siguiente:

«1. Serd denegado el registro o, en el
supuesto de estar registrados, podrd decla-
rarse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una
marca;

b} las marcas que carezcan de cardcter
distintivo;

7 — Séptimo considerando.
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c) las marcas que se compongan exclusi-
vamente de signos o indicaciones que
puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la can-
tidad, el destino, el valor, la proceden-
cia geogréfica o la época de obtencion
del producto o de la prestacién del
servicio u otras caracteristicas de los
mismos;

d) las marcas que se compongan exclusi-
vamente de signos o indicaciones que
se hayan convertido en habituales en el
lenguaje comiin o en las costumbres
leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente
por:

— la forma impuesta por la natura-
leza del propio producto, o

— la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico,
)

— la forma que da un valor sustancial
al producto;

[oo]
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3. No se denegari el registro de una marca
ni se declarara su nulidad de conformidad
con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del
apartado 1 si, antes de la fecha de la
solicitud del registro y debido al uso que
se ha hecho de la misma, hubiese adquirido
un caracter distintivo. Los Estados miem-
bros podran establecer que la presente
disposicién se aplique igualmente cuando
el cardcter distintivo haya sido adquirido
después de la solicitud de registro o después
de la fecha de registro.»

11. Segiin el articulo 4 de la Directiva,
también puede denegarse el registro de una
marca o, si estd registrada, puede decla-
rarse su nulidad, cuando es idéntica a una
marca anterior o cuando existe un riesgo de
confusién entre ambas respecto de produc-
tos o servicios idénticos o similares a
aquéllos para los que se registré la marca
anterior.

12. A fin de garantizar la funcién de origen
de la marca, la Directiva define, a conti-
nuacién, la proteccién de la que las marcas
registradas gozan en los Estados miem-
bros. 8 Conforme a su articulo 5:

«1.La marca registrada confiere a su
titular un derecho exclusivo. El titular

8 — Considerandos noveno y décimo.
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estara facultado para prohibir a cualquier
tercero el uso, sin su consentimiento, en el
trafico econémico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca
para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté
registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico
o similar a la marca y por ser idénticos
o similares los productos o servicios
designados por la marca y el signo,
implique por parte del piiblico un
riesgo de confusién, que comprende el
riesgo de asociaci6n entre el signo y la
marca.

2, Cualquier Estado miembro podrd asi-
mismo disponer que el titular esté facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trafico econémico,
de cualquier signo idéntico o similar a la
marca para productos o servicios que no
sean similares a aquéllos para los que esté
registrada la marca, cuando ésta goce de
renombre en el Estado miembro y con la
utilizacién del signo realizada sin justa
causa se pretenda obtener una ventaja
desleal del cardcter distintivo o del renom-
bre de la marca o se pueda causar perjuicio
a los mismos.»

13. No obstante, la Directiva no excluye la
aplicacién a las marcas de las disposiciones

del Derecho de los Estados miembros
ajenas al Derecho de marcas, como las
disposiciones sobre competencia desleal,
responsabilidad civil o proteccién de los
consumidores.? Asi, la Directiva prevé, en
su articulo 5, apartado 3:

«Los apartados 1 a 4 no afectan a las
disposiciones aplicables en un Estado
miembro relativas a la proteccién contra
el uso de un signo que tenga lugar con fines
diversos a los de distinguir los productos o
servicios, cuando con el uso de dicho signo
realizado sin justa causa se pretenda obte-
ner un aprovechamiento indebido del
cardcter distintivo o del renombre de la
marca o se pueda causar perjuicio a los
mismos.»

14. Sin embargo, las marcas registradas
deben ser utilizadas so pena de caduci-
dad.19 Con atreglo al articulo 10 de la
Directiva, dicha caducidad se produce si, en
un plazo de cinco afios, la marca no ha sido
objeto de un uso efectivo por parte del
titular, A tenor del articulo 10, apartado 2,
letra a), se considera como uso efectivo «el
uso de la marca en una forma que difiera en
elementos que no alteren el caricter distin-
tivo de la marca en la forma bajo la cual
ésta haya sido registrada».

9 — Sexto considerando.
10 — Octavo considerando,
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2. El Reglamento

15. Al igual que el de la Directiva, el
objetivo del Reglamento es la eliminacién
de los obsticulos a la libre circulacién de
mercancias y a la libre prestacién de
servicios, asi como el establecimiento de
un régimen que garantice que no se falsee la
competencia.!! El Reglamento prevé la
creacién de una marca protegida que
produzca efectos en el conjunto del territo-
rio de los Estados miembros de la Comu-
nidad, sin poner en cuestién el Derecho de
marcas de dichos Estados.

16. Las disposiciones del Reglamento rela-
tivas a la adquisicién de derechos sobre la
marca v a los efectos de la marca se hallan
redactadas en los mismos términos que las
de la Directiva. Asi, el articulo 4 reproduce
las disposiciones del articulo 2 de la
Directiva en relacién con los signos que
pueden constituir una marca comunitaria;
el articulo 7, las del articulo 3, antes
citadas, relativas a las causas de denegaci6én
del registro, y el articulo 9, las del
articulo 5, antes citadas, sobre los derechos
conferidos por la marca. De igual manera,
s6lo se protege la marca comunitaria en la
medida en que es utilizada. El articulo 15
del Reglamento retoma las disposiciones
del articulo 10 de la Directiva, antes
citadas, relativas al uso de la marca.

11 — Primer considerando.
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C. La Ley uniforme Benelux sobre marcas

17. Los tres Estados miembros de la Unién
econémica Benelux recogieron su Derecho
de marcas en una ley comin, la Ley
uniforme Benelux sobre marcas.!? Esta
fue modificada, con efecto a partir del
1 de enero de 1996, por un Protocolo,
firmado en Bruselas el 2 de diciembre
de 1992, que tenfa por objeto adaptar a la
Directiva el ordenamiento de los tres paises
del Benelux, 13

18. El articulo 1 de la LBM dispone:

«Se consideran marcas individuales las
denominaciones, dibujos, impresiones,
sellos, letras, cifras, formas de los produc-
tos o de su presentacién y cualquier otro
signo que permita distinguir los productos
de una empresa.

No obstante, no pueden considerarse mar-
cas las formas impuestas por la propia
naturaleza del producto, asi como las
formas que afectan al valor esencial del
producto o que producen resultados indus-
triales.»

12 — Ley firmada en Bruselas el 19 de marzo de 1962, Moniteur
belge de 14 de octubre de 1969 {en lo sucesivo, «LBM>»).

13 — Moniteur belge de 12 de marzo de 1996.
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19. Con arreglo al articulo 6 bis de la LBM:

«1. El Benelux-Merkenbureau {Oficina de
Marcas Benelux) denegari el registro soli-
citado cuando:

a. El signo cuyo registro se solicita no
constituya una marca en el sentido del
artfculo 1, en particular por carecer total-
mente de cardcter distintivo, como prevé el
articulo 6 gquinguies, B, punto 2, del
Convenio de Paris;

3. El Benelux-Merkenbureau comunicard
al solicitante inmediatamente y por escrito
su intencién de denegar total o parcial-
mente la solicitud de registro, indicindole
los motivos, y le permitird presentar alega-
ciones al respecto en un plazo que se
determinara en el reglamento de aplicacién.

4. Si el Benelux-Merkenbureau no retira
sus objeciones al registro en el plazo
previsto a tal efecto, se denegara total o
parcialmente la solicitud de registro. El
Bureau Benelux informard al solicitante
inmediatamente y por escrito, indicindole
los motivos de la denegacidn y el recurso
que puede interponerse contra dicha reso-
lucién, contemplado en el articulo 6 fer.

5. La denegacién de la solicitud de registro
para la totalidad o una parte de los
productos conlleva la nulidad total o par-
cial de la solicitud de registro. Dicha
nulidad sélo surte efecto una vez trans-
currido el plazo para la interposicién del
recurso contemplado en el articulo 6 ter sin
que se haya hecho uso de él o una vez
desestimada de manera definitiva la solici-
tud de que se ordene el registro.»

20. El tenor del articulo 6 ter de la LBM es
el signiente:

«En el plazo de dos meses a partir de la
comunicacién contemplada en el
articulo 6 bis, parrafo cuarto, el solicitante
podré interponer ante la Cour d’appel de
Bruselas, el Gerechtshof de La Haya o la
Cour d’appel de Luxemburgo un recurso
destinado a obtener que se ordene el
registro. [...] La direccién del solicitante,
la direccién del mandatario o la direccién
postal, mencionada en la solicitud, deter-
minari el 6rgano jurisdiccional con com-
petencia territorial.»

II. Hechos y procedimiento

21. El 27 de agosto de 1996, Libertel
Groep BV14 solicitd el registro del color
naranja ante el Bureau Benelux des Mar-
ques, 13

14 — En lo succsivo, «Libertel»,
15 — En lo succsivo, «BBM»,
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22. Dicha solicitud se llevé a cabo
mediante la indicacién en el formulario de
una superficie continua de color naranja en
el espacio reservado a la representacién del
signo. En la rdbrica que permite indicar, en
particular, el color del signo, se indicé
«naranja», 16

23, Los productos y servicios para los que
se solicito el registro de dicho color perte-
necen a las clases 9y 35 a 38 del Arreglo de
Niza relativo a la Clasificacién Internacio-
nal de Productos y Servicios para el Regis-
tro de Marcas, de 15 de junio de 1957,
revisado y modificado. Libertel precis6 que
se trataba, por lo que respecta a los
productos de la clase 9, de material de
telecomunicacién y, por lo que respecta a
los servicios de las clases 35 a 38, de
servicios de telecomunicacién, asi como de
gestién material, financiera y técnica de
medios de telecomunicacién. 17

24. Mediante escrito de 21 de febrero
de 1997, el BMB informé a! mandatario
de Libertel de que la solicitud habia sido
provisionalmente desestimada, por no
haber demostrado Libertel que el color
naranja hubiese adquirido un carécter dis-
tintivo por el uso. 18

16 — Resolucién de remisién, punto 3.6,

17 — Conclusiones del fiscal general del Hoge Raad der
Nederlanden, nota a pie de pigina 1 (anexo 1 de la
resolucién de remision).

18 — Resolucién de remisién, punto 3.1.
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25. Libertel formulé observaciones con el
propésito de demostrar la adquisicién del
mencionado caricter distintivo.

26. Mediante escrito de 10 de septiembre
de 1997, el BMB notific su decision de
desestimar la solicitud de registro del
mencionado color por falta de caricter
distintivo.

27. El recurso interpuesto por Libertel
contra dicha decisién ante el Gerechtshof
de La Haya (Pafses Bajos) fue desestimado
por el mismo motivo.

28. Libertel interpuso un recurso de casa-
cién contra la resolucién del Gerechtshof
de la Haya ante el Hoge Raad der Neder-
landen.

IIL. Cuestiones prejudiciales

29. Mediante resolucién de 23 de febrero
de 2001, el Hoge Raad decidié suspender el
procedimiento y plantear al Tribunal de
Justicia las siguientes cuestiones prejudicia-
les:

«1) ¢Es posible que un simple color, repre-
sentado como tal o designado con un
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cédigo aplicado internacionalmente,
tenga caracter distintivo para determi-
nados productos o servicios, en el
sentido del articulo 3, apartado 1,
initio y letra b), de la Directiva?

2) De responderse afirmativamente a la
primera cuestion:

a) ¢En qué circunstancias cabe admi-
tir que un simple color tiene caric-
ter distintivo en el sentido antes
mencionado?

b) ¢Puede modificar la respuesta a la
primera cuestién el hecho de que el
registro se haya solicitado para una
amplia gama de productos o servi-
cios, para un producto o servicio
especifico o para una clase de
productos o servicios?

3) ¢Para apreciar el cardcter distintivo
como marca de un color determinado,
debe examinarse si existe un interés
general que justifique que dicho color
siga a disposicién de todos, como
ocurre con los signos que indican una
procedencia geogréfica?

4) Para responder a la cuestién de si un
signo registrado como marca posee el
caracter distintivo al que se refiere el
articulo 3, apartado 1, fnitio y letra d),
de la Directiva, ¢debe limitarse el
[BMB] a apreciar in abstracto dicho
caricter distintivo o ha de tener en
cuenta todas las circunstancias concre-
tas del caso, en particular el uso que se
haga del signo y el modo en que se
utilice?»

IV. Apreciacién

A. Objeto del litigio

30. Debe recordarse que, segin reiterada
jurisprudencia, corresponde exclusiva-
mente al érgano jurisdiccional nacional,
que conoce del litigio y que debe asumir Ia
responsabilidad de la decisién jurisdiccio-
nal que ha de adoptarse, apreciar, a la luz
de las particularidades del asunto, tanto la
necesidad de una decisién prejudicial para
poder dictar sentencia, como la pertinencia
de las cuestiones que plantea al Tribunal de
Justicia.?® No obstante, el Tribunal de
Justicia considera que tiene la misién de
interpretar cuantas disposiciones de Dere-
cho comunitario sean necesarias para que
los 6rganos jurisdiccionales nacionales pue-
dan resolver los litigios que se les hayan
sometido, aun cuando tales disposiciones

19 — Véase, por cjemplo, la sentencia de 15 de dicicmbre
de 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. 1-4921), apartado 59.
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no se mencionen expresamente en las
cuestiones remitidas por dichos 6rganos
jurisdiccionales. 20

31. Asi, en la sentencia de 25 de febrero
de 1999, Swaddling,?! el Tribunal de
Justicia interpreté6 un acto de Derecho
derivado, a pesar de que la resolucién de
remisién hacia referencia finicamente a la
interpretacién de ciertos articulos del
Tratado CE.

32. En el caso de autos, el érgano jurisdic-
cional de remisién ha planteado al Tribunal
de Justicia varias cuestiones prejudiciales
en relacién con el articulo 3 de la Directiva,
a fin de determinar si un color, sin forma ni
contorno, puede tener un caricter distin-
tivo para ciertos productos o servicios y, de
ser asi, en qué circunstancias.

33. Ahora bien, como ha alegado acerta-
damente la Comisién,22 el examen de
dichas cuestiones supone que se determine
previamente si un color per se es un signo
que puede constituir una marca en el
sentido del articulo 2 de la Directiva.

34. En efecto, sblo los signos que refinen
los requisitos previstos en dicho articulo

20 - Sentencia de 18 de marzo de 1993, Viessmann {C-280/91,
Rec. dp 1-971), apartado 17. Vease, igualmente, la senten-
cia de 8 de febrero de 2001, Lange {C-350/99, Rec.

p. I-1061), apartados 20 a 25.

21 — Asunto C-90/97, Rec. p. I-1075, apartado 21.
22 — Punto 69 de sus observaciones escritas.
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pueden registrarse como marca. Como
confirma el articulo 3, apartado 1, letra a),
de la Directiva, los signos que no reilinen
dichos requisitos no pueden, por naturale-
Za, constituir una marca.

35. Por consiguiente, procede examinar si
debe interpretarse el articulo 2 de la
Directiva en el sentido de que un color
per se, sin forma ni contorno, constituye un
signo que puede ser objeto de representa-
cién grafica, apropiado para distinguir los
productos y los servicios de una empresa de
los de otras.

B. Alegaciones de los participantes en el
procedimiento

36. Libertel,23 el BMB,2* el Gobierno
neerlandés, 25 el Gobierno del Reino Uni-
do26 y la Comision 27 sefialan que un color
per se puede registrarse como marca.

37. Segiin la Comisién, un color puede por
definicién, por ser una caracteristica visual,
representarse graficamente.?® Ademds, un
color puede, de manera general, tener

23 — Punto 7.2. de sus observaciones escritas.
24 — Punto 4.1, de sus observaciones escritas.
25 — Punto 23 de sus observaciones escritas,
26 — Punto 13 de sus observaciones escritas.
27 — Punto 74 de sus observaciones escritas.
28 — Punto 71 de sus observaciones escritas.
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caricter distintivo. La Comisién subraya
que los colores pueden constituir un ele-
mento importante en la comunicacién entre
una empresa y sus clientes o los consumi-
dores: los colores captan la atencién, pue-
den poseer un significado intrinseco y son
capaces de provocar ciertas asociaciones en
el espectador, 29

38. La Comision, Libertel y el BMB invo-
can, en apoyo de su tesis, la declaracién
conjunta del Consejo de la Unién Europea
y de la Comisi6én que figura en el acta de la
reunién del Consejo en que se adopté la
Directiva. Segin el tenor de dicha declara-
cidn, «el Consejo y la Comisién consideran
que el articulo 2 [de la Directival no
excluye la posibilidad de [...] registrar
como marca una combinacién de colores
o un solo color, [...] siempre que tales
signos permitan distinguir los productos o
servicios de una empresa de los de otras
empresas», 30

39. La Comisién, el Gobierno del Reino
Unido y el BMB destacan, por iltimo, que
la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos) (OA-
MI) comparte su opinién. Segiin la OAMI,
en virtud del articulo 4 del Reglamento, un
color per se es susceptible, de manera
general, de ser protegido como marca, ya
que estd comprendido en la categoria
designada con la expresién «todos los

29 — Punto 73 de sus observaciones escritas.
30 — DO OAMI n° 5/96, p. 607.

signos», que debe interpretarse en el sen-
tido mds amplio. Asimismo, sefiala que
limitar la proteccién de las marcas de color
a una presentacién determinada violaria e}
espiritu de la legislacién comunitaria sobre
marcas y que un contorno o delimitacién
no son necesarios en el caso de una
representacién grifica en el sentido del
articulo 4 del Reglamento, 31

C. Andlisis

40. A diferencia de los participantes en el
procedimiento, opino que el articulo 2 de la
Directiva se opone al registro como marca
de un color sin forma ni contorno.

41. Estimo, en efecto, que un color no
refine, por si solo, los requisitos de dicho
articulo, en el sentido de que, por una
parte, no constituye un signo que pueda ser
objeto de representacion grifica y, por otra
parte, no es apropiado para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de
los de otras.

31 — Resolucién de la Tercera Sala de Recurso, de 18 de
dicicmbre de 1998, en ¢l asunto R 122/1998-3, puntos 17 y
18. En dicho asunto, el recurrente solicitaba el registro del
color «light grccn» (verde claro) para chicles para uso
cosmético, médico y no medicinal,
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42. No obstante, antes de examinar cada
uno de los requisitos controvertidos, creo
que serfa titil recordar sucintamente algu-
nas caracteristicas esenciales del concepto
de «color».

1. El concepto de «color»

43. «El color es un concepto que todos
comprendemos de manera intuitiva, pero
que resulta muy dificil definir de manera
universal». 32 Sin embargo, se acepta que el
color es una sensacién. Se trata de la
percepcién por el sistema ocular y la trans-
misién al cerebro de los efectos de los rayos
luminosos sobre la materia. El color no
constituye, por tanto, una realidad objetiva
preexistente de la que nos bastaria tomar
conciencia, como una pelicula posada sobre
un objeto. El color depende, por una parte,
de la naturaleza y de la intensidad de la luz
y, por otra parte, del sistema ocular del
observador. Asi, el color de un objeto
cambia en funcién de su iluminacién y de
la distancia desde la que dicho objeto es
observado. Su percepcién varfa igualmente
en funcién de los individuos. 33

44, El color ha sido organizado de varias
maneras. Newton, a quien se atribuye la
primera interpretacién de la descomposi-
cién de un rayo de luz complejo por un

32 — La coulenr, Dossier pour la science n° 27 {disponible en el
sitio de Internet: http://www.pourlascience.com).

33 — Idem. Véase, igualmente, Manuel de la couleur, Solar,
2001, pp. 6 y 138.

I-3808

prisma, sefialé que los colores principales
del espectro eran siete.3* Los pintores
distinguen los colores fundamentales, el
amarillo, el rojo y el azul, a partir de los
cuales es posible producir los restantes
colores, llamados «compuestos». Para las
aplicaciones industriales del color, los pro-
fesionales han elaborado diferentes colec-
ciones de muestras especificadas de manera
rigurosa mediante cédigos que permiten
definir un gran nimero de tonos.3> No
obstante, el ojo humano sélo puede distin-
guir con seguridad un nimero limitado de
gradaciones de color. 3¢ Ademas, el nimero
de términos especificos para denominar los
colores es atin mds reducido. 37 Por consi-
guiente, el nimero de colores que un
observador puede identificar y describir
con precisién sigue siendo muy limitado.

45. Por dltimo, el color es un lenguaje.
Dado que se trata de una sensacién que
refleja la apariencia de las cosas, el color
puede suscitar sentimientos en el observa-
dor. También puede transmitir informa-
ci6n. Tanto dichos sentimientos como la
mencionada informacién son fendmenos
puramente culturales. Se basan en conven-
ciones de caracter psicolégico, simbélico,
religioso o de otro tipo, que varfan en el

34 — Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, afiil, violeta {en
referencia a las siete notas de la escala).

35 — Véanse los diccionarios cromdticos, los sistemas Pantone,
RAL, ACC, etc. {por ejemplo, el sistema ACC, Acoat
Color Codification, puede definir hasta 2,4 millones de
colores).

36 — Segtin Pastoureau, M., Dictionnaire des couleurs de notre
temps, Bonneton, Paris, 1999, apenas un centenar de
tonos, tal vez doscientos tratdndose de los sujetos mejor
entrenados.

37 — En general, menos de una docena en nuestra sociedad
occidental: blanco, rojo, negro, verde, amarillo, azul, gtis,
marrdn, rosa, violeta y naranja. Tamf:ién se utilizan, para
designar colores, nombres tomados de plantas (por ejem-
plo, limén y lila), animales {por ejemplo, gamuza y
cueryo), sustancias minerales (por ejemplo, rubf y turque-
sa), fenémenos naturales (por ejemf o0, aurora y horizonte)
o diversas sustancias (por cjemplo, paja y éxido). No
obstante, la identificacion precisa de los tonos designados
de esta manera se caracteriza por una gran subjetividad.
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tiempo y en el espacio. 38 No obstante, en la
realidad, el color no tiene una existencia
auténoma. Resultado de la interaccién
entre un rayo de luz y la materia, el color
es siempre el atributo de algo. Si, en
funcién de su intensidad y luminosidad, el
color de un objeto atrae nuestra mirada,
ello se debe a que el cerebro percibe y
registra, no el color como tal, sino el objeto
revestido de dicho color. Asi, la memoria
visual, cuya potencia y duracién han sido
demostradas experimentalmente, 39 se halla
constituida por representaciones mentales
de los objetos que nos rodean.

46. Estas observaciones deben tenerse en
cuenta al examinar los dos requisitos
previstos en el articulo 2 de la Directiva,

2. Un signo que pueda ser objeto de
representacidn grafica

47. Ha de recordarse que, segiin reiterada
jurisprudencia, para la interpretacién de

38 — Por cjemplo, ¢l azul, que en Europa cs hoy un color «frio»,
era considerado, en Ia Edad media y en el Renacimiento,
un color «cdlido», De igual mancra, hoy ¢n dia cn Japdn
ticne menor importancia que ¢l color sea rojo, azul o
amarillo que el que se trate de un color mate o brillante
{Pastorcau, M., op. cit.).

39 — Segiin la Encyclopédie Hachette Multimédia, de
2,500 diapositivas_presentadas durante varios dfas, se
reconoce un 90 %. Inversamente, la memoria especifica de
los colores es muy efimera, Como prueba, en dicha obra se

ropone un divertido experimento: se trata de leer una
Fmsc de cinco o seis palabras con letras de cuatro colores
distintos (por ejemplo, azul, rojo, amarillo y verde) ¢
intentar reproducirla con rotuladores de dichos colores,
utilizando cl color correspondiente a cada letra, Es muy
dificil recordar aunque solo sea algunas letras del color
correcto, mientras que resulta sencillo recordar la frase
(httpe/ani.chmel.hachette-multimedia.fr).

una disposicién de Derecho comunitario
procede tener en cuenta no sélo el tenor de
ésta, sino también su contexto y los obje-
tivos que pretende alcanzar la normativa de
que forma parte, 40

48. En mi opinién, las alegaciones formu-
ladas por los participantes en el procedi-
miento en favor de la aceptacién como
marca de un color per se, basadas en el
tenor del articulo 2 de la Directiva y en la
intenci6n del legislador, no son convincen-
tes.

49. Por lo que respecta, en primer lugar, al
tenor del articulo 2 de la Directiva, idéntico
en este punto en la mayor parte de las
versiones lingiifsticas, a mi juicio no puede
extraerse ninguna conclusién de la expre-
sibn «todos los signos» ni del cardcter
indicativo de la lista de signos enumerados
en dicho articulo que pueden ser objeto de
representacion grafica,

50. Por el contrario, la existencia de cierta
ambigiiedad en dicho articulo, a propésito
de la cuestién de si debe considerase que un
color per se es un signo que puede cons-
tituir una marca, se desprende del hecho de
que la adaptacién del ordenamiento nacio-
nal de los diferentes Estados miembros a
dicho articulo haya dado lugar a diferentes
soluciones. Asf, el registro de un color

40 — Véase, por cjemplo, la sentencia de 14 de junio de 2001,
Kvacrner (C-191/99, Rec, p. 1-4447), apartado 30.
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como tal se halla expresamente prohibido
en la legislacién portuguesa.#! El Derecho
francés y el italiano prevén tnicamerite el
registro, respectivamente, de las variacio-
nes de color %2 y de los tonos crométicos. 43
El Derecho alemén acepta dicho registro. 44
Por iltimo, el Derecho del Benelux y del
Reino Unido, asi como el Derecho danés,
helénico, irlandés, austriaco, finlandés y
sueco no se pronuncian de forma expresa
sobre la cuestién. Asi ocurre también en
Derecho espaiiol desde la entrada en vigor,
el 31 de julio de 2002, de la nueva Ley de
marcas. 45

41 — Segiin el articulo 166, apartado 1, letra d), del Cddigo da
Propiedade industria (Cédigo de propiedad industrial),
adoptado mediante Decreto-Ley n° 26/95, de 24 de enero
de 1995, no se pueden registrar como marcas, en
particular, «los colores, salvo cuando se combinen varios
colores entre si 0 con otros elementos de manera particular
y distintiva».

42 — El articulo L 711-1 del Code de la propriété intellectuelle
(Cédigo de la propiedad intelectuar) francés, modificado
por la Ley de 4 de enero de 1991, prevé que pueden
constituir una marca los signos figurativos como «las
disposiciones, combinaciones o variaciones de color».

43 — Bl articulo 16 de la Ley de marcas italiana, modificada por
el Decreto legislativo de 4 de diciembre de 1992, dispone
que «pueden registrarse como marca comercial los signos
nuevos que puedan ser objeto de una representacién

rifica, en particular [...] las combinaciones de colores o
0s tonos cromiticos, a condicién de que sean apropiados
ara distinguir los productos o servicios de una empresa de
os de otras»,

44 — El articulo 3 de la Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen (ley alemana sobre la proteccién de
las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre
de 1994, sefiala que «se pueden registrar como marca
todos los signos [...] incluyendo los colores y las combi-
naciones de colores, que sean apropiados para distinguir
los productos o servicios de una empresa de los de otras».
No obstante, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de
Marcas de Alemania) sigue dudando sobre la aptitud de un
color abstracto para_constituir una marca y ha planteado
ante el Tribunalpde Justicia una cuestién prejudicial en el
asunto Heidelberger Bauchemie (C-49/02), pendiente de
resolucién, que trataré con mayor detalle mas adelante.

45 — La evolucién de la legislacién espafiola es representativa de
la ambigiiedad del tenor de la Directiva sobre la cuestion
controvertida, ya que €l articulo 11 de la Ley n° 32/88 de
marcas A)rohibia expresamente el registro del color per se y
sblo podia registrarse un color si estaba delimitado por una

forma, La nueva Ley retoma los términos de la Directiva y

deja sin resolver la cuestién de la aptitud de un color per se

para constituir una marca.
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51. En segundo lugar, la declaracién con-
junto de! Consejo y de la Comisién, antes
citada, carece, a mi juicio, de valor juridico
por dos motivos.

52. Por una parte, el Tribunal de Justicia
sefiald, en la sentencia de 26 de febrero
de 1991, Antonissen,*® que una declara-
cién recogida en el acta de la reuni6n del
Consejo en que se haya adoptado una
disposicién de Derecho derivado no puede
ser tenida en cuenta para interpretar dicha
disposicién cuando su contenido no haya
sido plasmado de algiin modo en el texto de
la disposicién de que se trate y la mencio-
nada declaraci6n no tiene, por consiguien-
te, ningtin alcance juridico. El Tribunal de
Justicia confirmé esta postura en la senten-
cia de 29 de mayo de 1997, VAG Sverige. 47

53. Por otra patte, debe destacarse que, en
el preambulo de dicha declaracidn, el
Consejo y la Comisién indicaron que esta
tiltima no prejuzgaba la interpretacion de la
Directiva por parte del Tribunal de Justi-
cia.*® En consecuencia, el Consejo y la
Comisién se encargaron de limitar expre-
samente los efectos juridicos de su declara-
cién. Por ello, seria excesivo extraer con-
clusiones de la intencién del legislador para
interpretar el articulo 2 de la Directiva.

46 — Asunto C-292/89, Rec. p. I-745, apartado 18,
47 — Asunto C-329/95, Rec. p. 1-2675, apartado 23.

48 — El tenor de dicho predmbulo es el siguiente: «Como las
declaraciones del ([Jjonsejo y de la Comisién cuyo texto
figura a continuacién no forman parte integrante del texto
legal, no prejuzgan la interpretacién de este dltimo por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.»
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54. A este respecto, procede subrayar que
el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio,*? al que se adhi-
rieron tanto los Estados miembros como la
Comunidad, por la parte que entra en el
dmbito de sus competencias, s6lo mencio-
na, en su articulo 15, las combinaciones de
colores. 59 Dicha restriccién permite presu-
mir que, en el marco de las negociaciones
de los acuerdos OMC, se considerd que un
color per se no podia registrase como
marca. El hecho de que la redaccién
original de dicho articulo, que databa de
1990, mencionara los coloresS? confirma
este punto.

55. El examen del sistema de la Directiva y
del objetivo que subyace al requisito exa-
minado conduce igualmente a excluir a un
color per se de los signos que pueden
constituir una marca.

56. En efecto, del sistema de la Directiva se
desprende que ésta prevé la proteccién de la

49 — Anexo 1C del Acucrdo por el que se crea la Organizacién
Mundial del Comercio, celebrado en nombre de Ia
Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de
su competencia, mediante la Decisién 94/800/CE dcl
Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).

50 — Eltenor del articulo 15, apartado 1, de dicho Acuerdo es ¢l
siguiente: «Podrd constituir una marca de fibrica o de
comercio cualquier signo o combinacién de signos que
sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas, Tales signos podrin
registrarse_como marcas de fabrica o de comercio, en

articular fas palabras, incluidos los nombres de persona,
as letras, los nimeros, los clementos figurativos y las
combinaciones de colores, asf como cualquicr combina-
cién de estos signos. Cuando los signos no scan intrinse-
camente capaces de distinguir los bicnes o servicios
pertinentes, los Miembros podrin supeditar la posibilidad
de registro de los mismos al carécter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podrin exigir
como condicién para ¢l registro que los signos sean
perceptibles visualmente,»

51 — Gervais, D., The TRIPS A]grccment: drafting bistory and
analysis, Sweet & Maxwell, 1998, p. 105,

marca antes de cualquier uso, desde su
registro. Asi pues, este ltimo estd subor-
dinado a una serie de requisitos que el
organismo competente debe verificar.

57. Asi, el signo de que se trate debe
presentar una aptitud general para cons-
tituir una marca, con arreglo a los
articulos 2 y 3, apartado 1, letra a), de la
Directiva. Ademds, no debe incurrir en
ninguna de las demds causas de denegacién
recogidas en el articulo 3, apartado 1, ni
entrar en conflicto con derechos anteriores
contemplados en el articulo 4 de la Direc-
tiva.

58. Dado que el examen de dichos requisi-
tos debe realizarse a priori dejando de lado
cualquier consideracién relativa a un even-
tual uso, dicho examen sélo puede llevarse
a cabo a partir del signo tal y como se
describe en la solicitud de registro.

59. Si el signo reiine los requisitos previs-
tos, es registrado como marca. A continua-
cién, tomando como base la marca regis-
trada, la autoridad competente podra apre-
ciar si el signo de un competidor es idéntico
a ésta o existe un riesgo de confusi6n entre
ambos, conforme al articulo § de la Direc-
tiva. Por ltimo, la cuestién de si el titular
de la marca ha hecho un uso suficiente de
ella para no perder sus derechos, con
arreglo al articulo 10 de la Directiva, se
determinard igualmente sobre la base del
signo registrado.
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60. En consecuencia, resulta del sistema de
la Directiva que la representacién grafica
del signo que figura en la solicitud de
registro es la base sobre la que se realiza el
examen del conjunto de los requisitos
relativos a la adquisicién de derechos sobre
la marca y se determinan los derechos y las
obligaciones conferidas por el registro de
esta Gltima.

61. Con arreglo al sistema de la Directiva,
debe considerarse, por tanto, que el obje-
tivo del primer requisito de su articulo 2 es
permitir que se conozca con precisién el
signo que el solicitante utilizard para dis-
tinguir sus productos o servicios.

62. El objetivo que subyace al requisito
controvertido apoya dicha interpretacion.
Como sefial6 el Abogado General Sr.
Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones
en el asunto Sieckmann (C-273/00), en el
que el Tribunal de Justicia todavia no ha
dictado sentencia,52 el requisito de la
representacion grafica viene impuesto por
el principio de seguridad juridica.

63. A juicio del mencionado Abogado
General, «una marca registrada otorga un
monopolio a su titular, quien hace un uso
exclusivo, frente a todos, de los signos que
la forman. La consulta del registro ha de

52 — En este asunto, se preguntd al Tribunal de Justicia si un
olor podia constituir una marca (sentencia de 12 de
diciembre de 2002, Rec. p. 1-11737, especialmente
p. 1-11739).
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permitir conocer, con la amplitud propia de
la publicidad registral, la naturaleza y el
alcance de los signos, de las indicaciones y
de los simbolos inscritos como marcas y, a
tal fin, se pide su representacién grafica. Si
se trata de que, para distinguir sus produc-
tos y sus servicios de los de otros, un
empresario se apropie de unas determina-
das sefiales e indicaciones, hay que conocer
con detallada precision los simbolos que
hace suyos, para que los demas sepan a qué
atenerse». 5 Asi, el monopolio que confiere
el registro de la marca tiene como con-
trapartida una verdadera obligacién de
informar a los terceros sobre el signo
protegido.

64. Resulta de lo anterior que no basta
cualquier representacion gréfica. Es preciso
que ésta refina dos requisitos. La represen-
tacién debe, en primer lugar, ser clara y
precisa, a fin de que pueda conocerse sin
ninguna duda cuil es el objeto de la
exclusividad. Ademds, la representacion
debe ser inteligible para quienes deseen
consultar el registro, a saber, los demds
productores y los consumidores, es decir,
no debe exigir un esfuerzo excesivo para
determinar el signo que serd efectivamente
utilizado por el solicitante. 54

65. En mi opini6n, un color per se no retine
dichos requisitos. Con caricter preliminar,
debo precisar que no establezco ninguna
distincién entre un color reproducido en la
solicitud de registro y un color simplemente

53 — Punto 36 de sus conclusiones.
54 — Ibidem, apartado 38.
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designado por un cédigo internacional. En
este tdltimo supuesto, no creo que sea
exagerado exigir al consumidor o a los
competidores el esfuerzo de consultar la
coleccién de muestras correspondiente para
ver el tono reivindicado por el solicitante.
Salvo en aquellos casos en que existan
dificultades para acceder a dicha coleccién
de muestras, una designacion de este tipo
permite claramente y sin ambigiiedad com-
preander cuil es el color elegido por el
solicitante.

66. No obstante, creo que la reproduccién
o la designacién de un color como tal no
permite determinar cudl serd el signo
utilizado por el solicitante para distinguir
sus productos o servicios.

67. Como indiqué en el punto 45 de las
presentes conclusiones, el color es siempre
un atributo de algo. A diferencia de los
signos enumerados en el articulo 2 de la
Directiva, a saber, las palabras, los dibujos,
las letras, las cifras, la forma del producto o
de su presentacién, un color per se no tiene
una existencia auténoma.

68. En otros términos, no es posible deter-
minar con certeza cémo aparecerd el color
reivindicado en los productos para los que
se solicita su registro. Asi, el color podri
recubrir la totalidad de la superficie exte-
rior de dichos productos o de su embalaje,

estar presente s6lo sobre una parte de ellos
o aparecer en el marco de dibujos bien
determinados, rodeado del color genérico
del producto.

69. Otro tanto cabe decir de los servicios,
Por definici6n, los servicios no poseen una
forma material per se ni, por tanto, un
color. En consecuencia, sélo podrd colo-
carse la marca en documentos, vehiculos u
otros objetos utilizados para prestar dichos
servicios, Incluso en éstos, el color reivin-
dicado podri recubrir toda su superficie o
aparecer s6lo en una parte, en el marco de
dibujos bien determinados.

70. Asimismo, el hecho de que el solicitante
pida el registro del color per se e intente, de
esta manera, que se le conceda su uso
exclusivo hace pensar que se reserva todas
las posibilidades mencionadas.

71. Lo dicho es especialmente cierto
cuando el solicitante, como ocurrid en el
asunto Heidelberg Bauchemie, antes cita-
do, solicita el registro de varios colores per
se. 35 La ausencia de cualquier organizacién

55 — En este asunto, s¢ presentd ante la Oficina de patentes y
marcas alemana una solicitud de registro de los colores
azul y amarillo, La marca solicitada fue descrita como
sigue: «La marca reivindicada estd constituida_por los
colores corporativos de la solicitante, que se utilizan en
todas las formas imaginables, en particular para envases y
etiquetas. La descripeidn exacta de los colores cs la
siguicnte: RAL $015/HKS 47 «— azul y
RAL 1016/HKS 3 — amarillo.»
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de los colores en una composicién u orden
determinado en la solicitud de registro
permite claramente en la realidad una
multitud de posibles combinaciones.

72. La reivindicacién de un color sin forma
ni contorno no permite, por tanto, a la
autoridad competente verificar realmente si
se cumplen los restantes requisitos exigidos
para el registro de una marca. En efecto, en
funcién de que recubra la totalidad del
producto o figure en el marco de un dibujo
bien determinado, el consumidor puede
percibir el color como puramente orna-
mental o como un componente de un signo
distintivo. De igual manera, se plantea la
cuestién relativa a las condiciones en que la
autoridad competente podrd apreciar real-
mente el riesgo de confusion entre el signo
reivindicado y una marca anterior en cuya
composicién figure el color reivindicado o
un tono de éste.

73. Asimismo, en mi opinién, el registro
como marca de un color per se no permi-
tiria a los demas operadores que consulta-
ran el registro conocer sus derechos.

74. En efecto, conforme al articulo § de la
Directiva, el titular puede prohibir el uso
comercial, para cualquier producto o ser-
vicio idéntico o anilogo a aquéllos respecto
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de los cuales se ha registrado la marca, no
s6lo de un signo idéntico a esta tltima, sino
incluso de cualquier signo que pueda gene-
rar en el piblico una confusién con dicha
marca.

75. Si la marca registrada consistiera en el
color per se, los demis operadores no
podrian determinar si tienen todavia la
posibilidad de utilizar dicho color para
productos o servicios idénticos o simple-
mente andlogos a aquéllos respecto de los
cuales se ha aceptado el registro del men-
cionado color.

76. Por afiadidura, dicha incertidumbre no
sblo afectaria al color tal y como se hubiera
reproducido en el registro o designado
mediante un cédigo internacional, sino a
un gran niimero de tonos proximos a él. En
efecto, como he sefialado en los puntos 43 y
44 de las presentes conclusiones, la posibi-
lidad de que el piblico distinga sin riesgo
de confusién los tonos de los colores se
halla limitada tanto por las propiedades del
ojo humano como por el caricter variable
del color de los objetos en funcién de la luz
y de la distancia desde la que los contem-
plamos.

77.A mi juicio, dicha incertidumbre
infringe el principio de seguridad juridica
que subyace al requisito relativo a la
aptitud para la representacion gréfica.
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Procede recordar que, en la sentencia de
29 de septiembre de 1998, Canon,3¢ el
Tribunal de Justicia reconocié expresa-
mente la importancia que debe darse a
dicho principio en el dmbito de las mar-
cas. 57

78. A la vista de todos estos elementos,
creo que no puede considerarse que un
color sin forma ni contorno sea un signo
que pueda ser objeto de una representacién
grifica en el sentido del articulo 2 de la
Directiva.

79. Un color per se tampoco cumple el
segundo requisito previsto en el articulo 2
de la Directiva, segiin el cual s6lo pueden
constituir marcas los signos que sean apro-
piados para distinguir los productos y los
servicios de una empresa de los de otras.

3. La capacidad para distinguir los produc-
tos y los servicios de una empresa de los de
otras

80. En mi opini6n, el articulo 2 de la
Directiva excluye las categorias de signos o
indicaciones que, de manera intrinseca, no
son apropiadas para tener cardcter distin-
tivo.

56 — Asunto C-39/97, Rec, p. 1-5507, apartado 27,

57 — En ¢l apartado 21, ¢l Tribunal de Justicia declar que, en
cualquicr caso, es preciso, por razones de scguridad
juridica y de bucna administracién, ascgurarse de que
aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito
ante los Tribunales no sean registradas,

81. Este anilisis no contradice la jurispru-
dencia del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas3® y del Tribu-
nal de Justicia, 52 segiin la cual el caricter
distintivo de una marca debe apreciarse en
relacién con los productos y servicios para
los que se ha solicitado su registro. 60 En
efecto, las sentencias que integran esta
jurisprudencia fueron dictadas en el marco
del examen de los motivos de denegacién
absolutos contemplados en el articulo 7,
apartado 1, letras b} a ¢), del Reglamento y
en las disposiciones correspondientes de la
Directiva, en asuntos relativos a signos que
pertenecian a una categoria citada expre-
samente en los articulos 4 del Reglamento o
2 de la Directiva o en el marco de la
aplicacién del articulo 3, apartado 3, de la
Directiva, relativo a la adquisicién de
carécter distintivo por el uso. 6!

82. Por otra parte, no aceptar esta inter-
pretacién supondria privar en buena parte
de utilidad al segundo requisito previsto en
el articulo 2 de la Directiva y, en buena
medida, en su articulo 3, apartado 1,
letra a), segiin el cual debe denegarse el
registro de los signos que no puedan cons-
tituir una marca. 2 En efecto, debe recor-

58 — El Tribunal de Primera Instancia formulé esta regla ya en
la primera sentencia que dictd en relacién con Ja marca
comunitaria {sentencia de 8 de julio de 1999, Procter &
Gamble/OAMI «Bab]y-Dry», T-163/98, Rec. p, 11-2383,
apartado 21) y la ha rciterado regularmente en sus
sentencias ulteriores (véase, en particular, la sentencia de
S de abril de 2001, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft/OAMI
«Easybank», T-87/00, Rec. p. 1I-1259, apartado 21).

59 — Sentencia de 18 de junio de 2002, Philips Electronics
(C-299/99, Rec. p. 1-5475), apartado 59.

60 ~ A mi juicio, las disposiciones del Reglamento y de la
Dircctiva que se hallan redactadas en términos idénticos
deben interpretarse de igual manera,

61 — Sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell
{C-517/99, Rec. p. 1-6959), apartado 30.

62 — El artfculo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento es adn
mds explicito, ya que seiiala que debe denegarse el registro
de los signos que no sean conformes al articulo 4,
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darse que la exigencia de que se deniegue el
registro de las marcas que carezcan de
caricter distintivo figura de manera
expresa en el articulo 3, apartado 1,
letra b), de la Directiva.

83. Ademis, aunque, hasta el momento, no
ha tenido que pronunciarse todavia sobre la
cuestién de si una solicitud de registro de
un signo o de una indicacién no contem-
plados en los articulos 2 de la Directiva %3 o
4 del Reglamento podia denegarse basin-
dose tinicamente en dichas disposiciones, el
Tribunal de Justicia ha confirmado, sin
embargo, en varias ocasiones el cardcter
general de los requisitos contemplados en
los articulos 2 y 3, apartado 1, letra a), de
la Directiva. ¢4 Asimismo, en la sentencia
Philips Electronics, antes citada, ¢ el Tri-
bunal de Justicia declaré que «resulta
claramente del tenor del articulo 3, aparta-
do 1, letra a), y del sistema de la Directiva
que el objetivo de dicha disposicién es
esencialmente excluir el registro de los
signos que no poseen una aptitud general
para constituir una marca».

84. Por consiguiente, en esta fase del exa-
men, debe examinarse si un color per se
puede tener caracter distintivo a la vista de
sus cualidades intrinsecas. En mi opinién,
ello no es posible por dos razones.

63 — El Tribunal de Justicia conoce actualmente de varios
asuntos de este tipo. Ademds de los asuntos Sieckmann y
Heidelberg Bauchemie, antes citados, se ha planteado ante
el Tribunal de Justicia la cuestién de si una marca puede
estar constituida por ruidos o sonidos {asunto Shield
Mark, C-283/01, pendiente ante el Tribunal de Justicia).

64 — Sentencias Canon, antes citada, apartado 27, y Merz &
Krell, antes citada, apartados 23 y 24.

65 — Apartado 37. La cursiva es mia.
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85. Por una parte, como acabamos de ver,
la solicitud de registro de un color per se no
permite determinar qué signo aparecerd
efectivamente sobre los productos o en
relacién con los servicios de que se trate.
Ahora bien, el examen de la aptitud para
tener cardcter distintivo implica, a mi
juicio, que se conozca de manera precisa
cudl es dicho signo.

86. Por otra parte, un color per se no puede
desempefiar la funcién que consiste en
indicar el origen de productos o servicios.
En efecto, procede recordar que, segin la
definicién del Tribunal de Justicia, el
objetivo de dicha funci6n es «garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad
de origen del producto o del servicio que
con ella se designa, permitiéndole distinguir
sin confusién posible dicho producto o
servicio de los que tienen otra proceden-
cia». % En consecuencia, la marca debe
asegurar la garantia de procedencia del
producto al que estd asociada. ” Se trata,
por tanto, de un sentido muy preciso.

87. Ahora bien, como he sefialado en el
punto 45 de las presentes conclusiones, si
un color per se, es decir, como entidad
abstracta, puede tener un significado o
suscitar sentimientos, éstos son unicamente
los que le atribuyen las convenciones en
vigor en una sociedad y en una época
determinadas. 68 Ademds, incluso este sig-

66 ~— Véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre
de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14;
Canon, antes citada, apartado 28, y Merz & Krell, antes
citada, apartado 22.

67 — Sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y
otros (C-143/00, Rec. p. I-3759), apartado 29.

68 — Asi, el negro evoca el luto y el blanco la pureza (Pastoreau,
M., op. cit, pp. 31y 157).
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nificado o dichos sentimientos, que pueden
basarse en fenémenos culturales soélida-
mente implantados, dependen de las con-
diciones en que el color se nos presente. 62
De ello se deduce que un color sélo puede
tener un sentido preciso si aparece enmar-
cado en una forma o dibujo determina-
dos. 70

88. En consecuencia, a mi juicio, es un
error creer que un color sin forma ni
contorno pueda tener un sentido tan pre-
ciso como el de indicar sin posibilidad de
confusién el origen de un producto o
servicio.

89. No es menos cierto que la OAMI ha
registrado en varias ocasiones un color per
se como marca. Asi, se han registrado, en
particular, el color lila/ptirpura para cho-
colate, 71 el color magenta para productos y
servicios de telecomunicaciones 72 y el color
amarillo para productos anti-corrosién. 73
La OAMI sefialé que cada uno de dichos
colores habia adquirido un caricter distin-
tivo para designar los productos o servicios
en cuestién gracias al uso que se habfa
hecho de ellos. 74

69 — Un crespdn negro evoca el luto, pero un vestido negro en
una velada no tiene necesariamente dicho significado.

70 — Klinkenberg, J-M., «Qu'est-cc que le signed», en Le
Langage, éditions sciences humaines, J) 105, El autor da el
siguicnte cjemplo, tomado del codigo de circulacion:
asociado a una _l)ormz\ redonda, cl color rojo significa
prohibicién; asociado a una forma triangular, anuncia un
peligro.

71 — Registro de 27 de octubre de 1999, n°® 31336,

72 — Registro de 3 de agosto de 2000, n° 212787,

73 — Registro de 9 de enero de 2001, n° 396176,

74 — Al no existir, cn las estadisticas de la OAMI, una ribrica
relativa especificamente a los colores per se, resulta dificil
afirmar a priori que no se ha registrado ninguna marca de
este tipo. No obstante, la jurisprudencia de la OAMI
permite deducir que, aunque sc admiticron registros de este
tipo, fue con cardcter muy excepcional {véase, por cjemplo,
el asunto R 122/1998-3, antes citado, apartados 17, 18
y 21),

90. Dichos registros me parecen discuti-
bles, teniendo en cuenta el signo realmente
percibido por los consumidores y que éstos
habfan aprendido a reconocer como indi-
cacién del origen de los productos y
servicios de que se trataba. En efecto, como
ya he dicho, el color es siempre el atributo
de alguna cosa. Por consiguiente, lo que los
consumidores han aprendido a reconocer
no es el color per se, sino el objeto
recubierto de dicho color. 75 En consecuen-
cia, el color siempre se asocia mentalmente
a otro elemento. Normalmente, se trata de
un logotipo o de una palabra.7¢ Como
minimo, este otro elemento serd la forma
del producto comercializado.

91. Si falta dicho elemento, los consumi-
dores ya no podrdn identificar con certeza
el origen del producto o del servicio de que
se trate. En otras palabras, si el logotipo o
la palabra que tenian la costumbre de ver
en el producto o en su envase ya no aparece
o si se modifica la forma de dicho produc-
to, los consumidores podrin tener dudas
sobre su origen, aunque el color no cambie.

92, Por consiguiente, reducir los signos a
un color abstracto y registrar éste como

75 — Véase, en cste sentido, cf punto 70 de mis conclusiones en
¢l asunto Toshiba Eurcpe (sentencia de 2§ de octubre
de 2001, C-112/99, Rec. p. 1-7945).

76 — Si un automovilista puede asociar el verde a las estaciones

¢ BP, cllo s¢ debe a que en el logotipo de dicha compaiita,

las letras «BP» figuran sobre un fondo verde y cicrtas

partes de la superficic exterior de los edificios de las

estaciones de servicio de la mencionada compaiifa son del

mismo color. De igual manera, el término «Milka» figura

en las tabletas de chocolate respecto de las cuales la OAMI
aceptd el registré como marca del color lila/pirpura,
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marca supone, a mi juicio, tomar una parte
de la marca por el todo. La marca no se
halla constituida por el color per se, sino
por dicho color asociado a otro elemento o
aplicado a un objeto.

93. Algunas administraciones nacionales
han adoptado este analisis. Asi, la adminis-
tracién competente del Reino Unido no
registrd el color verde per se, como habia
solicitado BP para los productos y servicios
de sus estaciones de distribucién de carbu-
rante, sino dicho color aplicado a las
superficies exteriores de los locales y de
los edificios, conforme a los esquemas que
se adjuntaron a las solicitudes de regis-
tro. 77 De igual manera, dicha administra-
cién no registrd el color rosa per se para
materiales de aislamiento, sino «the colour
pink, as defined by pantone n° 196C,
applied to the entire surface of the
goods».78 En materia de servicios, la
autoridad irlandesa competente registrd, a
peticién de United Parcel Service of Ame-
rica, la marca descrita como sigue: «The
mark consists of the colour brown as
shown on the form of application, being
the predominant colour applied to the
visible surface of the uniforms worn by
staff in the performance of the services».”?

77 — High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery
Division, 16 de junio de 2000, BP Amoco PLC v. John
Kelly Ltd and Glenshane Tourist Services Ltd.

78 — Registro del 25 de octubre de 1996, n° 2004215. La
representacion de la marca en el registro muestra un dibujo
de material aislante.

79 — Registro de 27 de octubre de 1998, n° 221818, La
representacion de la marca en el registro muestra un
uniforme del color reivindicado.
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94, Ademas, dicho anilisis, segtin el cual el
color per se no puede adquirir caricter
distintivo por el uso, coincide con las reglas
en vigor ante la United States Patent and
Trademark Office (Registro de marcas y de
la propiedad industrial de los Estados
Unidos). 80 A este respecto, debe destacarse
que la marca de la sociedad Qualitex, que
permitié al Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos pronunciarse por primera vez
sobre la proteccién de las marcas de color,
aceptindolas, no se halla constituida por
un tono verde dorado per se, sino por «a
particular shade of green-gold applied to
the top and the surfaces of the goods». 8!

95. A la vista de dichos elementos, los
ejemplos antes mencionados de registro de
un color per se como marca no permiten

80 — Segtin el Trademark Manual of Examining Procedures,
revisado en junio de 2002, el registro de una marca se halla
subordinado a su uso previo. La seccién 1202.05, titulada
«Color as a mark» sefiala: «Color marks are marks that
consists solely of one or more colors used on particular
objects. For marks used in connection with goods, the
color may be used on the entire surface of the goods, on a
portion of the goods, or on all part of the packaging for the
goods [} Similarly, service marks may consist of color
used on all or part of materials used in the advertising and
rendering of the servicies [..] Color marks are never
inherently distinctive, and cannot be registered on the
Principal Register without a showing of acquired distinc-
tiveness [...]» (http://www.uspto.gov%.

81 — Registro n® 1633711, La representacion de la marca en el
registro consiste en un dibujo del producto. En la sentencia
Qualitex & Co v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159
(1995), el Tribunal Supremo declaré que sélo puede
registrase un color como marca si se demuestra que ha
adquirido con el tiempo «a secondary meaning», es decir,
3ue fos consumidores reconocen que desempeiia la funcién

¢ indicar el origen. El Tribunal Supremo confirm su tesis
en [a sentencia %Val—Mart Stores Inc v, Samara Brothers,
Inc, 165 F.3d 120 (2000).
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rebatir nuestra interpretacién del articulo 2
de la Directiva, 82

96. Al contrario, los registros citados en el
punto 93 de las presentes conclusiones
demuestran, a mi juicio, que los operadores
econdémicos que utilizan un color para
identificar sus productos o servicios deben
poder disfrutar de la proteccién que con-
fiere la normativa sobre marcas sin que sea
necesario registrar el color per se. Asimis-
mo, dichos operadores pueden también
recurrir a las disposiciones del Derecho de
sus Estados miembros relativas a la com-
petencia desleal, a la responsabilidad civil o
a la proteccién de los consumidores, como
se desprende del sexto considerando y del
articulo 5, apartado §, de la Directiva.

97. En estas circunstancias, ningin ele-
mento permite pensar que la proteccién

82— Otro tanto cabe decir respecto de las sentencias del
Tribunal de Primera Instancia, de 25 de scptiembre
de 2002, Viking-Umwelttechnik/OAMI «Yuxtaposicién
de colores verde y gris» (T-316/00, Rec, p. 1I-3715), y de
29 de octubre de 2%02, KWS Saat/fOAMI «Tono de color
naranja» (T-173/00, Rec. p. 11-3843), dictadas una vez
celebrada la vista en el presente proccdimiento. En dichas
sentencias, ¢l Tribunal de Primera Instancia scfialé, con
cardcter preliminar, que los colores o Jas combinaciones de
colores, como tales, pueden constituir una marca comuni-
taria en la medida en que sean apropiados para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas (scntencias, antes citadas, Viking-Umwweltte-
chnik/OAMI «Yuxtaposicién de colores verde y gris»,
apartado 23, y KWS Saat/OAMI «Tono dc color naranja»,
apartado 255. Asimismo, en Ia sentencia KWS Saat/OAMI
«Tono de color naranja», antes citada, ¢l Tribunal de
Primera Instancia declaré que un tono de color naranja,
como tal, puede tener un cardcter distintivo para cicrtos
servicios, Debo destacar, en primer lugar, que el Tribunal
de Primera Instancia no abordé la cuestion de si un color
per se, sin forma ni contorno, pucde constituir una marca
comunitaria en el sentido del articulo 4 del Reglamento, En
scgundo lugar, los motivos en los que ¢l Tribunal de
Primera Instancia se basé para admitir que un tono del
color naranja, como tal, pucda tencr un cardcter distintivo
para cicrtos servicios, no me llevan a revisar mi andlisis.

de dichos operadores frente a competidores
que, mediante la utilizacién del mismo
color o de un tono de éste, intenten
aprovecharse de la reputacién o del caric-
ter distintivo de su marca no seria posible o
resultarfa reducida por la exclusién de los
colores como tales de las categorias de los
signos contemplados en el articulo 2 de la
Directiva.

98. En cambio, existen buenas razones
para creer que el registro de colores como
tales como marca podria tener consecuen-
cias negativas para la libre competencia
que, como sefialé en el punto 8 de las
presentes conclusiones, constituye la finali-
dad de la Directiva.

99. En efecto, el registro de un color per se
conduce, en aplicacién del articulo S de la
Directiva y, al menos, como consecuencia
de la imposibilidad de que los demis
operadotes econémicos determinen con
precision si pueden seguir utilizando dicho
color y de qué forma, a conferir al titular de
la marca su uso exclusivo. Asimismo, como
he indicado en el punto 76 de las presentes
conclusiones, dicho uso exclusivo no se
referira exclusivamente al color tal y como
es reproducido en la solicitud de registro o
designado mediante un cddigo internacio-
nal, sino que podrd extenderse a un gran
némero de tonos de aquel. En otras pala-
bras, es probable que el registro como
marca de un tono particular de azul
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conduzca a conferir a su titular el uso
exclusivo del color azul. 83

100. A continuacién, habida cuenta de los
sentimientos que pueden suscitar en el
observador y de su cardcter mis o menos
visible, el niimero de colores realmente
utilizables para un producto o servicio
particular es aiin mis limitado. Como
prueba, basta examinar los «colores de las
sociedades de distribucién de carburante»
citados como ejemplo por los partidarios
del registro de los colores per se como
marca. 84 El ndmero de los colores utiliza-
dos por dichas sociedades en las superficies
exteriores de sus edificios y en sus logotipos
es inferior al de los colores que poseen un
nombre especifico y la mayoria de ellos son
utilizados al mismo tiempo por varias
sociedades. 8%

101. Por consiguiente, bastarfa que varios
colores fueran registrados per se como
marcas para conferir un verdadero mono-
polio en el uso del color a algunos opera-
dores econémicos. Pues bien, dicho mono-
polio podria falsear las condiciones de
competencia.

83 — Fista es también la conclusién de la OAMI. Véase, por lo

3ue respecta al color azul, la resolucién de la Sala Segunda
e recurso de 29 de febrero de 2000, asunto R 342/1999-2,

por la que se desestimé la solicitud de registro presentada
por la sociedad ARAL. Véase, igualmente, la resolucién
R 122/1998-3, antes citada, punto 29.

84 — Véanse las observaciones escritas de Libertel, punto 7.1.

85 — Por ejemplo, el amarillo es utilizado por Shell, Agip y BP;
el azul por ARAL, Total y ELF; el rojo por Total y E]’:F e
naranja por Total y Esso, etc.
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102. En efecto, como muy acertadamente
destac6 la Comision en sus observaciones
escritas, 8¢ los colores tienen hoy gran
importancia para las empresas. Cada vez
mdas empresas utilizan el color en sus
productos y en los objetos relacionados
con la prestacién de sus servicios. 87 Dichos
colores sirven para captar la atencién de los
consumidores. 88 Ademds, gracias a los
sentimientos que suscitan, los colores per-
miten a las empresas hacer que sus produc-
tos y servicios penetren en nuestra imagi-
nacién. 8% Los colores se han convertido,
por tanto, en un verdadero instrumento de
comunicacién entre las empresas y los
consumidores. Es probable que su utiliza-
cién se incremente, habida cuenta del lugar
preponderante que, en la actualidad, la
imagen ocupa en la comunicacién.

103. Por consiguiente, puede pensarse que
un operador econémico al que se privara de
la posibilidad de utilizar colores o, incluso,
cierto nimero de ellos, se verfa desfavore-
cido frente a sus competidores y que un

86 — Punto 73.

87 — Seglin el Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses
états, «muchos empresarios crean en su structure design un
equipo especializado en colores y matetias. Fue Moulinex
quien comenzé en 1997, utilizando el color amarillo y
verde en sus pequefios electrodomésticos [...]. Hoy, Apple
utiliza el co]%r en sus IMac, Nurofen en’ sus cajas de
medicamentos y Philips en sus televisores», p. 218,

88 — Seglin Kapferer, J.-N., «el color es el primer punto de
referencia de una marca para un consumidor en autoser-
vicion, en Les marques, Capital de Pentreprise, Les
chemins de la reconquéte, Les éditions d’organisation
1995, Parfs, p, 355.

89 — Los colores 4cidos encarnan el valor de la regresién,
recordando al consumidor los colores de la infancia; los
colores vivos, el de la transgresién y dan al consumidor la
impresién de que se libera de las convenciones; los tonos
naturales, el de la autenticidad, confiriendo a los productos
un aspecto ristico tranquilizador; los colors high tech
(verde metalizado), el de la seguridad, proporcionando
confianza porque son sindnimos de perfeccién (Géodys
2000/20001, antes citado, p. 218).
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monopolio en el uso de los colores podria
llegar a obstaculizar la entrada de nuevos
operadores en un mercado determinado.

104. A la vista de lo anterior, la finalidad
del Derecho de marcas puede también
justificar que no sea posible reservar los
colores per se para el uso exclusivo de
ciertos operadores econémicos y que per-
manezcan a disposicién de todos.

V. Conclusién

105. En virtud de las anteriores considera-
ciones, propongo al Tribunal de Justicia
que responda que el articulo 2 de la
Directiva debe interpretarse en el sentido
de que un color per se, sin forma ni
contorno, no constituye un signo que pueda
ser objeto de representacidén grafica apro-
piado para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras.

106. Habida cuenta de esta respuesta, las
otras cuestiones planteadas por el érgano
jurisdiccional remitente carecen de objeto
para el litigio principal. En mi opinién, no
procede darles respuesta.

107. En atencién a cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que
responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der

Nederlanden:

«El articulo 2 de 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, debe interpretarse en el sentido de que
un color per se, sin forma ni contorno, no constituye un signo que pueda ser
objeto de representacién gréifica apropiado para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras.»
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