TELEFON & BUCH / OAMI — HEROLD BUSINESS DATA (WEISSE SEITEN)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 16 de marzo de 2006

En el asunto T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, con domicilio social en Salzburgo
(Austria), representada por el Sr. H. Zeiner y la Sra. M. Baldares del Barco, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,
que actia como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: aleman.
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Herold Business Data GmbH & Co. KG, con domicilio social en Mddling
(Austria), representada por las Sras. A. Lensing-Kramer y C. von Nussbaum y
U. Reese, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Primera Sala
de Recurso de la OAMI de 19 de junio de 2003 (asuntos acumulados R 580/2001-1y
R 592/2001-1), relativa a un procedimiento de anulacién entre Herold Business Data
AG y Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czicz, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 19 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestacién presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 15 de septiembre de 2004;

visto el escrito de contestacién de la parte interviniente presentado en la Secretaria
del Tribunal de Primera Instancia el 15 de septiembre de 2004;

celebrada la vista el 14 de septiembre de 2005;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 2 de octubre de 1996, 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, la demandante presenté una solicitud de marca comunitaria en
la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI).

La marca cuyo registro se solicité es el signo denominativo WEISSE SEITEN. Los
productos y servicios para los que se solicit6 el registro estén comprendidos en las
clases 9, 16, 41 y 42, segtin lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de
1957, en su versidn revisada y modificada, y corresponden a la descripcién siguiente:

— clase 9: «Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos,
fotogréficos, cinematogréficos, épticos, de pesar, de medida, de sefializacién, de
control (inspeccién), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el
registro, transmision, reproduccién de sonido e imagenes; soportes de registro
magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y
aparatos para el tratamiento electrénico de la informacién, en particular, cintas
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magnéticas; discos y CD-ROM; discos acusticos; distribuidores automaticos y
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacién y ordenadores;
extintores»;

clase 16: «Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; articulos para
encuadernaciones; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o el hogar; material para artistas; pinceles; méquinas de escribir y
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o de ensefianza
(excepto aparatos); materias pldsticas para embalaje (no comprendidas en otras
clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés»;

clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la publicacién de textos,
libros, revistas y periédicos»;

clase 42: «Servicios de un redactor».

La marca solicitada fue registrada el 28 de septiembre de 1999.

El 14 de febrero de 2000, Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente
denominada Herold Business Data AG, solicité que se declarara la nulidad de dicho
registro en virtud del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, por
considerar que el registro estaba en contradiccién con los motivos de denegacién
absolutos establecidos en el articulo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), de dicho
Reglamento. La interviniente se remitié a una resolucién de la Divisién de
Anulacién de la Patentamt (Oficina de Patentes austriaca) de 6 de noviembre de
1998, por la que se declaré la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN, v a
una resolucién de la Oberste Patent- und Markensenat (Cimara Superior de
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Patentes y Marcas austriaca) de 22 de septiembre de 1999, por la que se confirmé la
resolucién de la Patentamt en relacién con los siguientes productos: «papel y
productos de imprenta». Ademas, en apoyo de su solicitud de nulidad, present6 ante
la Divisién de Anulacidn, en particular, los documentos siguientes:

— la «comunicacién de la Comisién al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
desarrollo futuro del mercado de las gufas telefénicas y otros servicios de
informacién en el sector de las telecomunicaciones en un entorno competitivo»,
de 22 de septiembre de 1995 (en lo sucesivo, «comunicacién de la Comisién»);

— informacién diversa sobre el servicio de correos austriaco relativa a las guias
telefénicas;

— copias de las 6rdenes de pedido de guias telefénicas austriacas relativas a los
afios 1993/1994 y 1994/1995;

— directrices para la edicién de las gufas telefénicas, que habia sido objeto de un
contrato celebrado en 1992 entre la interviniente y la administracién de correos
y telégrafos austriaca;

— copia de la correspondencia intercambiada entre la interviniente y distintas
Direcciones de la administracién austriaca de correos y telégrafos relativa a la
edicién de las «Weifle Seiten» (paginas blancas);

— el resultado de investigaciones realizadas en Internet.
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El 5 de abril de 2001, la Divisién de Anulacién declaré la nulidad parcial de la marca
WEISSE SEITEN sobre la base del articulo 7, apartado 1, letra d), y apartado 2, del
Reglamento n° 40/94, en la medida en que designaba guias telefénicas en las que
figuraran los nombres de los abonados en forma impresa o en forma de soportes de
almacenamiento electrénicos (clases 9 y 16), asi como la publicacién, por una
editorial, de tales guias telefénicas que contuvieran los nombres de los abonados
(clase 41). De este modo, limité la lista de los productos y de los servicios afiadiendo,
en relacion con la clase 9, la mencién «excepto aquellos productos que contienen o
se refieren a guias telefénicas por nombres», en relacién con la clase 16, la mencién
«excepto las guias telefénicas por nombres» y, en relacién con la clase 41, la
mencién «excepto la edicién de guias telefénicas por nombres». Se desestimé la
solicitud de nulidad en todo lo demaés.

Tanto la interviniente, por lo que respecta a la desestimacién parcial de su solicitud
de nulidad, como la demandante, por lo que respecta a la declaracién de nulidad
parcial de su marca, interpusieron un recurso ante la OAMI, en virtud de los
articulos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolucién de la Divisién de
Anulacién.

Pronuncidndose sobre ambos recursos, acumulados en virtud del articulo 7,
apartado 1, del Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisién, de 5 de febrero de 1996,
por el que se establece el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la
OAMI (DO L 28, p. 11), mediante resolucién de 19 de junio de 2003 (asuntos
acumulados R 580/2001-1 y R 592/2001-1; en lo sucesivo, «resolucién impugnada»),
la Primera Sala de Recurso acogié en parte el recurso de la interviniente y desestimé
el de la demandante. Anuld la resolucién de la Divisién de Anulacién y declaré la
nulidad de la marca WEISSE SEITEN respecto a los siguientes productos y servicios:

— clase 9: «Soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con
registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrénico de la
informacién, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»;
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— clase 16: «Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; material para artistas;
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o de ensefianza
(excepto aparatos)»;

— clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la edicién de textos, libros,
revistas y periédicos»;

— clase 42: «Servicios de un redactor».

La Sala de Recurso considerd, en primer lugar, que, en relacién con los productos
comprendidos en la clase 9, mencionados en el apartado anterior, y los productos de
imprenta, listines y obras de consulta, comprendidos en la clase 16, la marca
WEISSE SEITEN se habia registrado con infraccién del articulo 7, apartado 1,
letra d), del Reglamento n° 40/94. Ademds, consider6 que, en relacién con todos los
productos y servicios mencionados en el apartado anterior (en lo sucesivo,
«productos y servicios de que se trata»), también era de aplicacién el articulo 7,
apartado 1, letras b) y ¢), de dicho Reglamento.

Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Reforme la resolucién impugnada de forma que se desestime integramente la
pretensién de nulidad.
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— Con cardcter subsidiario, anule la resolucién impugnada en la medida en que se
acogi6 la solicitud de nulidad y ordene a la OAMI dictar una nueva resolucion,
en su caso, tras un procedimiento complementario, y desestimar integramente
la solicitud de nulidad.

— Condene en costas a la OAMIL

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante,

La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

Sobre la admisibilidad del recurso

A tenor del articulo 63, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, el recurso contra la
resolucién de una Sala de Recurso de la OAMI debe interponerse en un plazo de dos
meses a partir de la notificacién de dicha resolucién. De conformidad con el
articulo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia, los plazos de procedimiento deben ampliarse, por razén de la distancia, en
un plazo Gnico de diez dias.
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En el caso de autos la resolucién impugnada fue notificada a la demandante el 1 de
julio de 2003. Por lo tanto, el plazo para la interposicién del recurso expiré el 11 de
septiembre de 2003, incluido el plazo por razén de la distancia.

Es cierto que la demanda llegé por fax a la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 8 de septiembre de 2003, es decir, antes de que expirara el plazo de
recurso.

No obstante, de conformidad con el articulo 43, apartado 6, del Reglamento de
Procedimiento, a efectos del cumplimiento de los plazos de procedimiento, s6lo se
toma en consideracién la fecha en la que una copia del original firmado de un escrito
procesal llega a la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia por fax si se presenta
el original firmado del escrito en dicha Secretaria a més tardar diez dias después de
la recepcién del fax.

Pues bien, en el caso de autos, el original de la demanda no llegé a la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia hasta el 19 de septiembre de 2003, es decir, fuera del
plazo de diez dias mencionado. Por lo tanto, con arreglo al articulo 43, apartado 6,
del Reglamento de Procedimiento, a efectos del cumplimiento del plazo de recurso
sélo debe tomarse en consideracién la fecha de presentacién del original firmado, a
saber, el 19 de septiembre de 2003. Por lo tanto, procede sefialar que la demanda se
presenté tras la expiracién de dicho plazo.

No obstante, la demandante alega que estd ante un tipico caso de fuerza mayor o, al
menos, de un caso fortuito.

Procede senalar que los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito constan de un
elemento objetivo, relativo a las circunstancias anormales y ajenas al interesado, y de
un elemento subjetivo relativo a la obligacién, por parte del interesado, de tomar
precauciones contra las consecuencias del acontecimiento anormal, adoptando
medidas adecuadas, sin aceptar sacrificios excesivos. En particular, el interesado
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debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y, en
particular, acreditar haber actuado con diligencia a fin de respetar los plazos
previstos (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/
Comisidén, C-195/91 P, Rec. p. [-5619, apartado 32). Asi, los conceptos de fuerza
mayor y de caso fortuito no se aplican a una situacién en la que una persona
diligente y perspicaz habria estado objetivamente en condiciones de evitar la
expiracién de un plazo para la interposicién del recurso (véanse, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Valsabbia/Comisi6n,
209/83, Rec. p. 3089, apartado 22, y el auto del Tribunal de Justicia de 18 de enero de
2005, Zuazaga Meabe/OAMI, C-325/03 D, Rec. p. [-403, apartado 25).

En el caso de autos la demandante confié directamente el envio del original de su
demanda al servicio de correos austriaco el 9 de septiembre de 2003, es decir, al dia
siguiente de la transmisién del fax. Posteriormente, el servicio de correos austriaco
lo remitié al servicio de correos luxemburgués el 11 de septiembre de 2003, el cual
encomendé su entrega a la empresa Michel Greco el 12 de septiembre de 2003. Pues
bien, ésta tardé siete dias en presentar la demanda enviada en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia.

En consecuencia, puede apreciarse la causa principal, incluso exclusiva, del retraso
en la circunstancia de que la demanda no fue puesta en poder del Tribunal de
Primera Instancia hasta siete dias después de que llegara a Luxemburgo (véase, en
este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1967, Simet y
Feram/Alta Autoridad, 25/65 y 26/65, Rec. p. 39). Debe considerarse que esta
circunstancia es un caso fortuito en relacién con la demandante, la cual dio muestras
de la diligencia que se espera de un demandante normalmente perspicaz para
respetar los plazos, por lo que no puede reprochdrsele haber contribuido al retraso
mediante su propio comportamiento.

Por consiguiente, procede admitir el recurso.
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Sobre la admisibilidad de la segunda pretension

En la segunda parte de su segunda pretensién la demandante pide al Tribunal de
Primera Instancia, esencialmente, que ordene a la OAMI dictar una nueva
resolucién y desestimar integramente la solicitud de nulidad.

A este respecto, debe recordarse que, en virtud del articulo 63, apartado 6, del
Reglamento n° 40/94, la OAMI estéd obligada a adoptar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no
corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la
OAMIL A ésta le incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los
fundamentos de las sentencias del juez comunitario [sentencias 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; de 27 de febrero de 2002,
Eurocool Logistik/ OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de
3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01,
Rec. p. 1I-2251, apartado 22].

Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda parte de la
segunda pretensién de la demandante.

Sobre el fondo

La demandante invoca, esencialmente, cuatro motivos en apoyo de su recurso. El
primer motivo se refiere a una discordancia entre la resolucién impugnada y la
resolucién austriaca, y los motivos segundo, tercero y cuarto se refieren a
infracciones del articulo 7, apartado 1, letras d), c) y b), del Reglamento n° 40/94,
respectivamente.
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Sobre el primer motivo, relativo a una discordancia entre la resolucion impugnada y
la resolucion austriaca

Alegaciones de las partes

La demandante alega que la resolucién impugnada adolece de una incongruencia, en
la medida en que se basa en una apreciacién del pdblico austriaco que no es la
misma a la que procedieron las autoridades nacionales austriacas en la resolucién
del Oberste Patent- und Markensenat de 22 de septiembre de 1999.

La OAMI recuerda que juridicamente no estd obligada a velar por la congruencia
entre sus resoluciones y las resoluciones nacionales. Adema4s, afirma que los hechos
que debian apreciarse no eran idénticos, dado que las autoridades nacionales
basaron su decision en las costumbres lingiifsticas existentes en Austria, mientras
que la OAMI debié tomar en consideracién las costumbres lingiiisticas en todo el
mercado interior y, por lo tanto, también en Alemania.

Ademss, la OAMI seniala que la resolucién del Oberste Patent- und Markensenat
confirmé la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN en la medida en que
amparaba los productos «papel y productos de imprenta», debido a su cardcter
descriptivo (en el sentido de «pdginas de color blanco») y que, por lo tanto, las
resoluciones son congruentes a este respecto.

La interviniente recuerda que la OAMI no tiene ninguna obligacién de suscribir la
apreciacién de una autoridad nacional, por lo que la resolucién de 22 de septiembre
de 1999 carece de pertinencia para la determinacién de la percepcién de la marca
controvertida por el publico austriaco.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Procede sefialar que la OAMI no estd obligada a basar en una decisién nacional su
apreciacién de la percepcién que el ptblico pertinente tiene de la marca de que se
trate. El régimen comunitario de marcas es un sistema auténomo, constituido por
un conjunto de objetivos y normas que le son especificos, siendo su aplicacién
independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de 5 de diciembre de 2000, Messe Miinchen/OAMI (electrénica), T-32/00, Rec.
p. 11-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el caricter registrable de un signo como
marca comunitaria sélo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria
pertinente. La OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no estdn vinculados por una
resolucién dictada en un Estado miembro, ni en un pais tercero, por la que se admita
el cardcter registrable de ese mismo signo como marca nacional. As{ ocurre ain
cuando tal resolucién haya sido adoptada con arreglo a una normativa nacional
armonizada en virtud 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 Estado
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), o incluso en un pais
perteneciente a la zona lingtiistica en la que tiene su origen el signo denominativo
controvertido [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de
2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. [1-723, apartado 47,
y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04,
Rec. p. [1-2383, apartado 37].

En consecuencia, la existencia de una posible discordancia entre la resolucién
impugnada y la resolucién austriaca no puede infringir la normativa comunitaria
pertinente. El Tribunal de Primera Instancia examinard en relacién con los demads
motivos si la OAMI analiz6 correctamente la percepcién del publico pertinente en el
caso de autos.

Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.
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Sobre el segundo motivo, relativo a la infraccién del articulo 7, apartado 1, letra d),
del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

La demandante refuta la apreciacién de la Sala de Recurso segtn la cual la locucién
«weifle Seiten» se incorpord a la lengua alemana como sinénimo de «alphabetisches
Teilnehmerverzeichnis» (guia alfabética de abonados), a mas tardar, en el momento
en que se publicé la comunicacién de la Comisién en 1995 y de que ya se utilizara
antes en Austria en el sentido de guia telefénica alfabética. Sostiene que sélo una
denominacién objetiva comprensible para la mayoria de los sectores interesados y
habitualmente utilizada puede constituir un motivo de denegacién absoluto previsto
en el articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94. Ahora bien, segin
afirma, la utilizacién esporddica de un signo como denominacién genérica por los
sectores interesados no basta para constituir tal denominacién.

Segun la demandante, es posible que, en el espacio angléfono, los conceptos de
«Yellow Pages» (pdginas amarillas) y de «White Pages» (péginas blancas) sean
habituales para designar la parte comercial y la parte administrativa de una guia o de
un listin telefénico. Sefiala que, en el lenguaje corriente alemdn, debido a la
considerable utilizacién de la denominacién «gelbe Seiten» (pdginas amarillas), este
signo ha pasado a ser una indicacién general usual para designar una guia comercial.
No obstante, a su juicio, la locucién «weifle Seiten» nunca se ha convertido en usual,
en el espacio germandfono, para designar de manera genérica las partes
administrativas de guias o de listines telefénicos. Alega que, ademds, en la
comunicacién de la Comision, se trata mas bien de la traduccidn de la denominacién
inglesa «White Pages» que de la creacién de una nueva denominacién objetiva en la
lengua alemana.

La demandante alega que el hecho de que alguna otra persona, que no ha registrado
a su favor un derecho de exclusiva, ya haya utilizado una vez, o quizd incluso
esporddicamente, tal locucién original anunciando, de manera indirecta, algunos
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productos no puede justificar que se impida el registro de la denominacién objetiva
ya que, a su juicio, no existe el elemento de la utilizacién usual por el publico y del
uso en el lenguaje corriente. Afirma que sélo cuando otros competidores adoptan
igualmente tal denominacién y ésta es generalmente utilizada puede desarrollarse
una costumbre y el signo puede convertirse en un elemento del lenguaje corriente.
Pues bien, precisa que en los autos consta Gnicamente que la interviniente ya ha
utilizado, en casos excepcionales, dicha denominacién, matizindola conveniente-
mente con explicaciones para mejorar su comprensién. Alega que en los autos no
obra la menor prueba de que dicha denominacién original para una publicacién se
haya convertido en un elemento del lenguaje corriente alemdn. A su juicio, tal
desarrollo de un signo no puede ser asumido y deducido de manera hipotética, sino
que debe ser demostrado. Recuerda que la propia QOAMI autorizd, sin restriccién
alguna, a pesar de las objeciones del examinador, la marca WEISSE SEITEN, dado
que estimé que la denominacién no se habia convertido en habitual para el piblico y
que tampoco formaba parte del vocabulario general de la lengua alemana. Afirma
que, en este caso, corresponde al solicitante de la nulidad, es decir, a la interviniente,
aportar la prueba de que durante el procedimiento de notificacién la OAMI paséd
por alto un aspecto esencial relativo a la existencia de un motivo de denegacién
absoluto.

Considera que aunque se admitiera que, mediante la publicacién y la utilizacién
esporadica de la locucién «weifse Seiten», junto con explicaciones, la Comisién y la
administracién austriaca de correos y telégrafos crearon una denominacién objetiva,
la Sala de Recurso no indicé las razones por las que esta denominacién se aplicaba
asimismo a productos y servicios distintos de las guias telefénicas en forma de libro.
Precisa que la resolucién impugnada no motiva por qué un fichero electrénico o un
sitio Internet que se denomine «WEISSE SEITEN» y que no sea blanco ni esté
formado por péginas debe denominarse « WEISSE SEITEN» ni por qué se trata de
una denominacién objetiva.

La OAMI seiiala, en primer lugar, que, en ningin momento la Sala de Recurso ni la
Divisién de Anulacién afirmaron que la mera utilizacién de la locucién «weilse
Seiten» por la Comisién fuera suficiente para denegar el registro. Indica que se
consideré que esta utilizacién reflejaba el momento en que, en la evolucién de la
lengua, dicha locucién se presenté como genérica, incluso a escala europea, al
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menos en los sectores especializados, como se declaré en la resolucién de la Divisién
de Anulacién, o que reflejaba el momento en que, a mds tardar, se incorporé a la
lengua alemana como sinénimo de guia alfabética de abonados, como se sefialé en la
resolucién impugnada.

Observa que la conclusién de la Sala de Recurso, segtin la cual la locucién de que se
trata se convirtié en una expresién genérica ya antes de la fecha de la solicitud de
registro, es el resultado de un andlisis de documentos voluminosos procedentes de
los espacios lingiiisticos austriaco y alemén y de la comunicacién de la Comisién.
Precisa que, ademds, ésta se basa en documentos y estudios que, segiin parece, ya
utilizaban la locucién «weifle Seiten» como concepto genérico. Matiza que, en
efecto, las notas a pie de pégina, asi como las indicaciones de fuentes en los cuadros
se remiten a un estudio realizado en 1992 por Coopers & Lybrand, Deloitte, que ya
utilizé dicho concepto. Aduce que, por lo tanto, la comunicacién de la Comisién no
puede calificarse de utilizacién tnica, sino de prueba apropiada para demostrar que,
al menos en los sectores especializados, dicha locucién se habia convertido en una
indicacién genérica para designar una guia alfabética de los abonados.

Alega que, ademds, este concepto no se encuentra limitado, en cuanto a su uso,
Unicamente a Alemania y a Austria, ya que, segtin afirma, hace mucho tiempo que se
utiliza asimismo en Luxemburgo.

Por consiguiente, segin la OAMI, no cabe ninguna duda de que el concepto de
«weifle Seiten» ya era un concepto genérico en alemdn en la fecha en que se
present6 la solicitud de registro. Sefiala que por «costumbres leales y constantes del
comercio», debe entenderse el uso comercial, la costumbre comercial. Puntualiza
que, por lo tanto, el empleo habitual en un grupo maés restringido que el ptblico en
general es suficiente para constituir un motivo de denegacién. Considera que, en
todo caso, a mas tardar en la fecha de la comunicacién de la Comisién, que se dirigi6
al publico en general, la locucién de que se trata ya se habia convertido en habitual
en el lenguaje corriente.
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La OAMI observa que, en relacién con los soportes de almacenamiento electrd-
nicos, la demandante no comprende el concepto de «weilSe Seiten», asimildndolo al
de «weifSfarbige Seiten» (paginas de color blanco), por lo cual asevera que un
soporte de almacenamiento electrénico no es blanco ni tiene paginas. A su juicio, la
Sala de Recurso considerd acertadamente que, como las gufas telefénicas también se
ofrecen en forma electrénica, tal soporte de informacién podia asimismo describirse
con mayor precisién mediante el concepto de «weifSe Seiten».

La interviniente sostiene que la Sala de Recurso declar6 debidamente que la
locucién «weifle Seiten» era una indicacién que habia pasado a ser corriente para
designar los repertorios de ntuimeros de abonados de teléfono ordenados
alfabéticamente.

Afirma que los documentos de la administracién austriaca de correos y telégrafos
demuestran que dicha locucién ya se habia convertido en habitual en Austria en los
afios 1992/1993. Dado que, segun seiiala, en los impresos de solicitud se utilizaba
Unicamente el concepto de «weifle Seiten», sin mds, infiere de ello la interviniente
que el cliente austriaco del servicio de correos podia obtener una guia sélo en la
medida en que conocia el significado de este concepto. A su juicio, por lo tanto, la
indicacién explicativa «lista de los abonados» no era necesaria para que el cliente de
correros entendiera el concepto de que se trata. Afirma que, por lo tanto, la mencién
Unicamente del tipo de producto («lista de los abonados») ademds de la
denominacién del producto («weifle Seiten»), al igual que la utilizacién
simultdneamente de las expresiones «guifa comercial» y «gelbe Seiten», no
contradice la suposicién de que se trataba de una denominacién del producto que
se habia convertido en habitual.

Segtn la interviniente, esta utilizacién no era aislada ni esporddica. Estima que el
aspecto determinante no es la cantidad de documentos presentados, sino el
significado y el contenido de tales documentos. Senala que la ficha informativa fue
enviada a todos los hogares austriacos, que tomaron conocimiento de ella. Afirma
que, ademds, la utilizaciéon de la denominacién de que se trata por todos los
competidores o por un gran ntmero de ellos no es en absoluto necesaria para
determinar que la denominacién del producto se habia convertido en habitual. A su
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juicio, lo importante es dilucidar si generalmente el publico consideraba que la
denominacién era habitual. Considera que la razén principal de la evolucién de una
marca consistente en una denominacién genérica es, en general, el hecho de que,
durante un periodo relativamente largo, sélo exista en el mercado un suministrador
respecto a un producto concreto y que, por este motivo, el ptblico utilice la marcay
la denominacién del producto como sinénimos. Debido a la posicién de monopolio
del Estado, en el ambito de las listas telefénicas oficiales, durante los afios 1992 y
1993 no existi6 ningln otro suministrador de guias oficiales ademds del servicio de
correos austriaco.

Alega que la comunicacién de la Comisién demuestra que la locucién controvertida
se utilizé asimismo en otros paises como denominacién habitual para referirse a las
listas de abonados. Precisa que en su presentacidn de la situacién del mercado la
Comisién utilizé términos y denominaciones que encontré en su anilisis previo. Por
lo tanto, la denominacién «weifle Seiten» no es, a su juicio, una nueva creacién
arbitraria de la Comisién, sino una denominacién ya corriente en el mercado para
las listas telefénicas.

Remitiéndose a las investigaciones realizadas en Internet con ocasién del presente
recurso, la interviniente manifiesta que el concepto de «weifSe Seiten» se utiliza, en
particular, en Bélgica («pages blanches»), Francia («pages blanches»), Italia («pagine
bianche»), Rumania («white pages»), San Marino («pagine bianche»), Suiza («pagine
bianche»), Marruecos («pages blanches»), México («pdginas blancas»), asi como en
Australia y Nueva-Zelanda («white pages»). La interviniente sefala que la utilizacién
de este concepto en otras lenguas de la Unién Europea es pertinente, ya que es
posible una accién basada en la existencia de una marca registrada en el espacio
germandfono de la Unién Europea contra una denominacién utilizada en otra
lengua pero idéntica.

Ademas, la interviniente sostiene que, habida cuenta de que el motivo de denegacién
absoluto previsto en el articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 ya
existia cuando se presenté la solicitud de marca en 1996 y cuando se registré en
1999, la existencia, en su caso, de una accién de oposicién no es determinante.
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Por ultimo, la interviniente alega que la denominacién «weifle Seiten» es una
denominacién general de las listas de abonados, por lo que no sélo engloba las listas
en version impresa, sino todo tipo de lista de abonados, independientemente de la
naturaleza del soporte.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Procede recordar que el articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94
debe interpretarse en el sentido de que sélo se opone al registro de una marca
cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus Gnicos componentes se han
convertido en habituales en el lenguaje comin o en las costumbres leales y
constantes del comercio para designar los productos o los servicios para los que se
solicita el registro de esa marca [véase, por analogia, la sentencia del Tribunal de
Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. 1-6959,
apartado 31, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003,
Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. 11-411,
apartado 37]. Asi, procede destacar que el cardcter habitual de una marca sélo puede
apreciarse, por un lado, en relacién con los productos o los servicios designados por
la marca, aunque la disposicién controvertida no se refiera expresamente a ellos vy,
por otro, en relacién con la percepcién que de ella tenga el publico al que se destinan
los productos o los servicios (sentencia BSS, antes citada, apartado 37).

Por lo que se refiere al puiblico mencionado, hay que sefialar que el caracter habitual
de un signo se aprecia teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente
tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se supone
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia BSS, antes
citada, apartado 38).

Ademads, aunque es evidente que los respectivos dmbitos de aplicacién del articulo 7,
apartado 1, letra c), y del articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 se
superponen, la exclusién del registro de las marcas previstas en esta Gltima
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disposicién no se basa en la naturaleza descriptiva de tales marcas, sino en el uso
vigente en los sectores comerciales en que se intercambian los productos y servicios
para los que se solicita el registro de dichas marcas (véanse, por analogia, la
sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 35, y la sentencia BSS, antes citada,
apartado 39).

Por dltimo, los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido
en habituales en el lenguaje comtn o en las costumbres leales y constantes del
comercio para designar los productos o los servicios a los que se refiere esa marca
no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por
lo que no cumplen la funcién esencial de la marca (véanse, por analogia, la sentencia
Merz & Krell, antes citada, apartado 37, y la sentencia BSS, antes citada,
apartado 40).

En el caso de autos, la Sala de Recurso consideré que debia anularse el registro de la
marca WEISSE SEITEN, sobre la base del articulo 7, apartado 1, letra d), del
Reglamento n° 40/94, por lo que respecta a los «soportes de registro magnéticos y
soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el
tratamiento electrénico de la informacidn, en particular, cintas magnéticas, discos y
CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y los «productos de imprents, listines, obras
de consulta», comprendidos en la clase 16. Por lo tanto, el cardcter habitual de la
locucién «weifSe Seiten» debe analizarse en relacién con tales productos.

Teniendo en cuenta que los referidos productos van destinados al consumidor en
general, se trata de analizar la percepcién del consumidor medio. Ademds, habida
cuenta de que la marca de que se trata estd formada por palabras alemanas, dicho
consumidor medio es germanéfono.

Procede sefnalar que los datos aportados por la interviniente ante la OAMI,
enumerados en el apartado 4 anterior, relativos al cardcter habitual de la locucién
«weifle Seiten» para el publico al que se destinan dichos productos, demuestran que
la locucién se ha convertido en la denominacién genérica corriente para la guia
telefénica de los particulares.
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De la comunicacién de la Comisién se desprende que ésta ha manejado varias veces
el concepto de «weifSe Seiten» refiriéndose a un «alphabetisches Teilnehmerver-
zeichnis». Dicho concepto se utiliza unas veces solo y otras acompainado de la
descripcién a la que se acaba de hacer alusién. Asimismo se utiliza la locucién
«gelbe Seiten» en la referida comunicacién, para referirse a la gufa telefénica
comercial, Dado que la referida comunicacién lleva fecha de septiembre de 1995,
demuestra que el concepto de «weilSe Seiten» se habia incorporado a la lengua
alemana a mds tardar en dicha época. Ademas, como ha sefialado acertadamente la
OAMI, dicha comunicacién se remite a un estudio que realizé Coopers & Lybrand,
Deloitte en 1992, en el cual ya figuraba dicho concepto.

No puede aceptarse la alegacién de la demandante segtin la cual se trata de la
traduccién de la denominacién inglesa «White Pages» y no de la creacién de una
nueva denominacién objetiva en alemdn. En efecto, teniendo en cuenta que los
traductores de las instituciones traducen los documentos de éstas a su lengua
materna, utilizan, en la medida de lo posible, términos y expresiones idiomaticas o
consagradas por el uso.

En todo caso, los distintos documentos informativos procedentes del servicio de
correos austriaco sobre las guias telefénicas demuestran que la locucién «weifle
Seiten» ya se utilizaba en Austria, en el sentido de guia telefénica de los particulares,
a mads tardar, a partir de 1992. Dichos documentos fueron creados por el servicio de
correos austriaco y algunos de ellos se remitieron a todos los abonados, mientras
que otros estaban destinados al publico en general. Todos estos documentos se
refieren al periodo anterior a la fecha en que se present6 la solicitud de la marca
WEISSE SEITEN. De tales documentos se desprende que la utilizacién de la
locucién «weifSe Seiten» no fue esporddica, como alega la demandante, sino que el
servicio de correos austriaco consideré que el publico en general conocia su
significado, sin lo cual no lo habria utilizado en sus fichas informativas.

En cuanto a las 6rdenes de pedido de guias telefénicas austriacas, procede sefalar
que las elaboré la interviniente. Se refieren a los afios 1993/1994 y 1994/1995 y
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contienen tanto las locuciones «weifSe Seiten» como «gelbe Seiten», sin ninguna
explicacién complementaria. Por lo tanto, se suponia que los que recibieron dichas
érdenes de pedido conocian el significado de la locucién «weifle Seiten».

Asimismo se desprende de las directrices para la edicién de las guias oficiales, la cual
es objeto de un contrato celebrado en 1992 entre la interviniente y la administracién
de correos y telégrafos austriaca, y de la correspondencia intercambiada entre la
interviniente y distintas direcciones de la administracién austriaca de correos y
telégrafos en relacién con la edicién de las «Weifle Seiten», que, desde 1992, la
interviniente y la administracién utilizaban en dicha correspondencia la locucién
«weifle Seiten» sin mds explicacién en cuanto a su significado.

Ademss, de la investigacion efectuada en Internet el 8 de agosto de 2000 resulta que
tanto los términos «weifle Seiten» como los términos «weisse Seiten» se refieren a
las guias telefénicas, en particular, en forma electrénica o de CD-ROM.

Aunque estos dltimos documentos se recogieran cuatro afios después de la
presentacién a registro de la marca WEISSE SEITEN, confirman la evolucién
lingtiistica que ha tenido lugar y las conclusiones que cabe extraer de los
documentos relativas al periodo anterior a dicha presentacién.

Ademis, de la resolucién del Oberste Patent- und Markensenat se desprende,
efectivamente, que se declaré la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN en
relacién con los productos siguientes: «papel y productos de imprenta».

Por otra parte, la interviniente se refiere a la investigacién realizada a través de
Internet con motivo del presente recurso, aportada como anexo a su contestacién,
para demostrar que el concepto de «weifse Seiten» estd presente en varios paises. Del
mismo modo, la OAMI se remite a una investigacién realizada a través de Internet,
acompafiada a su contestacién.
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Procede sefialar que no pueden tomarse en consideracién dichos documentos,
presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el
objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad
de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al articulo 63 del
Reglamento n° 40/94, por lo que la funcién del Tribunal de Primera Instancia no es
reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por
primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados,
sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFOR-
FLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52; de 29 de abril de 2004, Eurocermex/
OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. [I-1391, apartado 52; y
de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé),
T-164/03, Rec. p. I1-1401, apartado 29].

De todo cuanto precede se deduce que la Sala de Recurso consideré acertadamente
que los documentos que habia presentado la interviniente ante la OQAMI bastaban
para demostrar que, para el publico al que se destinaban los productos y servicios
pertinentes, «weifse Seiten» era una locucién que se habia convertido en habitual, en
la fecha en que la demandante present6 la solicitud de registro de la marca WEISSE
SEITEN, como denominacién genérica para la guia telefénica de los particulares.
Por otra parte, debe sefialarse que la demandante no presenté ante la OAMI
ninguna prueba que pudiera demostrar que la marca WEISSE SEITEN no estaba
comprendida en el &mbito de aplicacién del motivo de denegacién absoluto previsto
en el articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n°® 40/94.

En relacién con la alegacién de la demandante de que la Sala de Recurso no indicé
las razones por las que el motivo de denegacién absoluto establecido en el articulo 7,
apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 se aplicaba asimismo a productos y a
servicios que no son las guias telefénicas en forma de libro, no procede acogerla. En
efecto, en el apartado 40 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso hizo constar
lo siguiente: «Las guias telefénicas no sélo se ofrecen en soporte papel, sino también
en forma electrénica. La solicitante de la nulidad comercializa, ya desde finales de
los anos ochenta, diferentes guias telefénicas en soporte electrénico. Ademds,
actualmente, las guias telefénicas ya no se ofrecen unicamente en CD-ROM, es
decir, en soportes de almacenamiento registrados, sino que son asimismo
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directamente accesibles a través de Internet.» En el apartado 53 de la resolucién
impugnada, al examinar este motivo de denegacién absoluto, repitié que las «guias
telefénicas no se [proponian] tnicamente en soporte papel, sino también en forma
electrénica» y que era «igualmente posible acceder a ellas directamente a través de
Internet».

Ademés, en el apartado 41 de la resolucién impugnada, sefialé que «aunque
normalmente no se [utilizara] un término para la presentacién, en el comercio, de
todos los productos que figuran en una solicitud de registro, deb[ia] considerarse el
término genérico mencionado para determinar la existencia de un motivo de
denegacién absoluto». La Sala de Recurso estimé que no podia «distinguir entre los
diferentes productos designados por dicho término, es decir, por ejemplo, entre
novelas (para entretenimiento) y guias telefénicas» y que debia «apreciar la falta de
cardcter distintivo con respecto a todos los productos relacionados en la lista que se
acompana a la solicitud».

De estos pasajes se desprende que la Sala de Recurso indicé las razones por las que
consideraba que dicho motivo de denegacién absoluto debia aplicarse asimismo a
los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros
para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrénico de la informacién, en
particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y a los
«productos de imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16y,
por lo tanto, cumplié la obligacién de motivacién establecida en el articulo 73 del
Reglamento n° 40/94.

A continuacién procede examinar la procedencia de dicha motivacién.

Ha quedado acreditado que puede disponerse de las guias telefénicas de los
particulares no sé6lo en su versién papel, sino también en forma electrénica, en
Internet o en CD-ROM. El Tribunal de Primera Instancia ya ha sefialado que los
«soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el
tratamiento electrénico de la informacién, en particular, CD-ROM» v los
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«productos de imprenta, listines, obras de consulta», consistian en varios tipos de
productos de los que podian formar parte las guias telefénicas o de comunicacién,
bien en soporte electrénico o bien en soporte papel [sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 14 de junio de 2001, Telefon & Buch/OAMI (UNIVERSAL-
TELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99
y T-358/99, Rec. p. lI-1705, apartado 26].

En consecuencia, debe considerarse que la locucién «weifle Seiten» es igualmente
una denominacién habitual de las guias electrénicas, como se desprende también de
la investigacion realizada en Internet por la interviniente durante el procedimiento
administrativo ante la OAML

En lo que ataine a los «soportes de registro magnéticos y soportes de
almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento
electrénico de la informacién, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»,
comprendidos en la clase 9, debe sefialarse que la demandante solicité el registro de
la marca controvertida para esta categorfa de productos en su totalidad, sin hacer
distincién alguna.

Por consiguiente, procede confirmar integramente la apreciacién de la Sala de
Recurso en cuanto recae sobre esta categoria [véanse, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth),
T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33; STREAMSERVE, antes citada, apartado 46;
de 20 marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T355/00, Rec.
p. 1I-1939, apartado 34; DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec.
p- II-1963, apartados 33 y 36, y DaimlerChrysler/OAMI (TRUCKCARD), T-358/00,
Rec. p. I1-1993, apartados 34 y 37].

Por lo que respecta a los «productos de imprenta, listines, obras de consulta»,
comprendidos en la clase 16 de los que forman parte las guias telefénicas en soporte
papel, dado que la demandante no formulé distincién alguna en relacién con esta
categoria genérica, procede confirmar integramente la apreciacién de la Sala de
Recurso en cuanto recae sobre esta categoria.
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En estas circunstancias, debe considerarse que la Sala de Recurso anulé
debidamente el registro de la marca WEISSE SEITEN sobre la base del articulo 7,
apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94, en lo que se refiere a los «soportes de
registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y
aparatos para el tratamiento electrénico de la informacién, en particular, cintas
magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y los «productos de
imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16.

Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de la demandante.

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

Alegaciones de las partes

La demandante observa que el signo WEISSE SEITEN estd formado siguiendo las
reglas de la gramdtica alemana. A nadie puede escapédrsele que la marca esta
constituida por la indicacién del color «weifs» (blanco) y de la palabra «Seiten»
(paginas, lados), al que, a su juicio, pueden atribuirse varios significados. No
obstante, sélo cuando el signo permite informar de manera pertinente sobre los
productos y los servicios de que se trata es posible que exista un motivo de
denegacién absoluto previsto en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94.

La demandante sefiala que una publicacién no consta de pdginas blancas, dado que
todas las publicaciones estdn impresas con tinta negra sobre papel blanco.
Puntualiza que la palabra «Seiten» no puede designar un libro, dado que las
péginas son sélo uno de los elementos integrantes de tal libro y que, por lo tanto,
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este término no basta para indicar al consumidor que va a recibir un libro si solicita
unas «weilSe Seiten». En relacién con el papel blanco, la demandante sefiala que
nunca se alude al papel virgen mediante la palabra «Seiten» (paginas), ya que éstas
sélo constituyen un elemento de una publicacién.

Segtn la demandante, nadie que se halle ante el signo WEISSE SEITEN pensard en
un servicio de redaccién, de edicién o de publicacién. Considera que la palabra
«Seite» (pdgina, lado) nunca puede designar un servicio y que la indicacién del color
«weify» tampoco puede hacer pensar en servicios.

De ello infiere la demandante que, teniendo en cuenta que el concepto de «weifSe
Seiten» no puede describir de forma adecuada y de un modo ficilmente
comprensible una cualidad esencial de cada uno de los productos y de los servicios
de que se trata, a excepcién del papel, respecto al cual tampoco es descriptivo, la
marca WEISSE SEITEN no puede considerarse descriptiva respecto a ninguno de
dichos productos y de dichos servicios.

La OAMI observa que la demandante interpreta de manera incorrecta la resolucién
impugnada. Sefala que, en relacién con los «productos de imprenta, listines, obras
de consulta» y de los «soportes de registro magnéticos y soportes de
almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento
electrénico de la informacién, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»,
el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de los productos indicados por su condicién
de sinénimo de guia telefénica de los particulares y no por mor del color blanco de
las pdginas de libros. Agrega que, ademas, una designacién que se ha convertido en
habitual en el lenguaje corriente, por regla general, es asimismo descriptiva.

La OAMI sefala que, aunque un signo sélo sea descriptivo respecto a una parte de
los productos comprendidos en una categoria determinada, no puede registrarse
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para esa categoria. Alega que, dado que el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de
guia telefénica de los particulares, tampoco puede registrarse para productos de
imprenta (impresos), excepto si el solicitante o el titular de la marca limita de
manera adecuada la lista de los productos y de los servicios, de forma que los listines
queden excluidos.

En lo que atafie a la conexién que formula la Sala de Recurso con el significado
«weififarbige Seiten», sefiala que sélo es pertinente respecto a los productos
siguientes: «papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; material para artistas; articulos de oficina (excepto muebles); material de
instruccién o de ensefianza (excepto aparatos)». Segin la OAMI, el concepto de
«weifle Seiten» puede utilizarse como sinénimo de «weif3farbige Blitter» (hojas de
color blanco). Por lo tanto, a su juicio, el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de
todos estos productos. La OAMI pone de relieve que, no obstante, queda en
suspenso la cuestién de si el consumidor percibird igualmente este signo como
sinénimo descriptivo del «material de instruccién o de ensefianza (excepto
aparatos)», habida cuenta de que la demandante no ha rebatido expresamente esta
apreciacién en relacién con dichos productos.

La interviniente sostiene que el signo WEISSE SEITEN constituye una indicacién
directa y concreta de una caracteristica y de una cualidad o del destino de los
productos y de los servicios de que se trata, en el sentido del articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n° 40/94.

Segtn la interviniente, los términos «Seite» y «Bldtter» se utilizan como sinénimos,
como lo demuestran un articulo aparecido en GEQ, asi como los demds documentos
que presenté durante el procedimiento ante la OAMIL

Afirma que, habida cuenta de que la indicacién «weif$» sirve para designar las
péginas y las hojas que no estin impresas y que se venden asi, describe, de esta
manera, una cualidad de las paginas disponibles en el comercio, por lo que, a su
juicio, el concepto de «weifle Seiten» sirve para designar el tipo y la cualidad de ese
producto.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

A tenor del articulo 7, apartado 1, letra ¢), del Reglamento n° 40/94, se denegard el
registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica o la época de produccién del
producto o de la prestacién del servicio, u otras caracteristicas del producto o del
servicio». Ademds, el articulo 7, apartado 2, del mismo Reglamento establece que «el
apartado 1 se aplicard 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 persigue un objetivo de
interés general, que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las
caracteristicas de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan
ser libremente utilizados por todos. Esta disposicién impide, por consiguiente, que
tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como
marca [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley,
C-191/01 P, Rec. p. 1-12447, apartado 31, y sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753,
apartado 27].

Desde este punto de vista, los signos y las indicaciones a que se refiere la citada
disposicién son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del
consumidor, para designar, directamente o mediante la mencién de una de sus
caracteristicas esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro
(sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/
OAMI, C-383/99 P, Rec. p. [-6251, apartado 39). La apreciacién del cardcter
descriptivo de un signo s6lo puede efectuarse, por un lado, en relacién con los
productos o servicios correspondientes y, por otro lado, en relacién con la forma en
que lo entiende el publico al que se destinan tales productos o servicios (sentencia
CARCARD, antes citada, apartado 25).
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A efectos de la aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n° 40/94, procede examinar, en funcién del significado dado a la marca
denominativa controvertida, si existe, desde el punto de vista del publico pertinente,
una relacién suficientemente directa y concreta entre esa marca y las categorias de
productos y de servicios para las que se acepté el registro [véase, en este sentido, la
sentencia CARCARD, antes citada, apartado 28).

Procede recordar a este respecto que para que la OAMI deniegue un registro con
arreglo al articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario
que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho articulo se
utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines
descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la
solicitud o de las caracteristicas de tales productos o servicios. Como indica la propia
letra de dicha disposicién, basta que los referidos signos e indicaciones puedan
utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo
denominativo, con arreglo a dicha disposicién, si, en al menos uno de sus
significados potenciales, designa una caracteristica de los productos o servicios de
que se trate (sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32).

En el caso de autos, la Sala de Recurso consideré que el motivo de denegacién
absoluto previsto en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 era
de aplicacién para los productos y servicios siguientes:

— clase 9: «Soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con
registros para instalaciones y aparatos de tratamiento electrénico de la
informacién, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»;

— clase 16: «Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; material para artistas;
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o de ensefianza
(excepto aparatos)»;
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— clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la edicién de textos, libros,
revistas y periédicos»;

— clase 42: «Servicios de un redactor».

Aunque basta que se aplique uno de los motivos de denegacién absolutos
enumnerados en el articulo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 para que no pueda
registrarse el signo como marca comunitaria, debe examinarse la procedencia de la
aplicacién del motivo de denegacién absoluto previsto en el articulo 7, apartado 1,
letra c), del Reglamento n° 40/94, en relacién asimismo con los productos
mencionados en el apartado 76 anterior, para los cuales se ha considerado que se
habia aplicado correctamente el articulo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento
n° 40/94.

La locucién «weifle Seiten» estd construida correctamente, segiin las reglas
gramaticales de la lengua alemana, como, por lo demds, sefiala la demandante, y
estd integrada por términos alemanes corrientes.

Como se ha sefialado al examinar el motivo anterior, dicha locucién se ha convertido
en sinénimo, en alemdn, de guia telefénica de los particulares. Por lo tanto, la
referida locucién puede igualmente refutarse descriptiva de los productos para los
que se considera que constituye una denominacién habitual, es decir, los «soportes
de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para
instalaciones y aparatos para el tratamiento electrénico de la informacién, en
particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM» y los «productos de imprenta,
listines, obras de consulta», habida cuenta de que indica la especie de dichos
productos (véase, en este sentido, la sentencia UNIVERSALTELEFONBUCH vy
UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, antes citada, apartado 28).
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Por consiguiente, no son pertinentes las alegaciones de la demandante, segtn las
cuales una publicacién no estd formada por paginas blancas, ya que casi todas las
publicaciones estin impresas con tinta negra sobre papel blanco, y, segtin las cuales
la palabra «Seiten» no puede referirse a un libro, ya que las paginas sélo son uno de
los elementos que componen tal libro y que, por lo tanto, dicho término no basta
para indicar al consumidor que recibird un libro si solicita unas «weilSe Seiten»,
dado que la Sala de Recurso sefial§ que la marca WEISSE SEITEN era descriptiva de
dichos productos por su condicién de sinénimo de guia telefénica de los particulares
y no a causa del color blanco de las péginas de tal guifa.

Por lo que respecta a los «servicios de una editorial, en particular, la edicién de
textos, libros, revistas y periédicos», comprendidos en la clase 41, y los «servicios de
un redactor», comprendidos en la clase 42, se refieren a la creacién y la elaboracién
de los productos citados en el apartado 96 anterior y, en particular, de los productos
en soporte papel correspondientes a la clase 16. Por lo tanto, la locucién «weifle
Seiten» puede asimismo considerarse descriptiva de tales servicios, habida cuenta de
que indica su destino (véase, en este sentido, la sentencia UNIVERSALTELEFON-
BUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, antes citada, aparta-
dos 26 y 28).

En estas circunstancias, no puede prosperar la alegacién de la demandante de que
nadie que se halle ante el signo WEISSE SEITEN pensard en un servicio de
redaccién, de edicién o de publicacién, ya que la Sala de Recurso demostré que
existfa una relacién suficiente entre dichos servicios y los productos para los que la
locucién «weife Seiten» significa «guia telefénica de los particulares».

Por consiguiente, la Sala de Recurso no cometié ningln error de apreciacién en
relacién con los productos y los servicios mencionados.
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Debe examinarse atn el posible caricter descriptivo de la marca WEISSE SEITEN
con respecto a los productos siguientes: «papel, cartén y articulos de estas materias,
no comprendidos en otras clases; material para artistas; articulos de oficina (excepto
muebles); material de instruccién o de ensefianza (excepto aparatos)», comprendi-
dos en la clase 16.

La Sala de Recurso declaré al respecto, en el apartado 81 de la resolucién
impugnada, lo siguiente:

«El “papel” consiste en hojas. Pues bien, desde el momento en que éstas ya no se
encuentran aisladas, sino encuadernadas, grapadas o unidas de alguna otra manera,
tanto si estdn impresas como si no lo estdn, se las denomina “Seiten” [...] Tampoco
puede descartarse que el término “Seite” [...] se convierta o ya se haya convertido en
un sinénimo de la palabra “Blatt” (hoja). Puntualizar que se trata de paginas blancas
constituye una indicacién concreta y directa de una caracteristica del papel, cuyos
consumidores tendran en cuenta al adoptar su decisién de compra, contrariamente
al punto de vista de la Division de Anulacién. En cuanto al término genérico
“articulos de oficina”, incluye asimismo el papel, por lo que la locucién “weifle
Seiten” [...] es una indicacién descriptiva que, por lo que respecta a tales
consumidores, estd comprendida en dicho término genérico. La misma apreciacién
es aplicable al “material de instruccién o de ensefianza” dado que este material
consiste principalmente en libros. En efecto, precisar que la materia ensefiada se
halla impresa en piginas blancas constituye una indicacién esencial de las
caracteristicas del producto. El “material para artistas” es otro término genérico
que, por su parte, como ya se ha sefalado, engloba asimismo las hojas de dibujo y
que, por consiguiente, es igualmente descriptivo en lo que a éstas se refiere.»

Procede sefialar que la apreciacién de la Sala de Recurso es correcta. En efecto, la
locucién de que se trata puede entenderse facilmente en el sentido de «weififarbige
Seiten» y, como alegan la OAMI y la interviniente, puede utilizarse como sinénimo
de «weififarbige Blétter». Por lo tanto, puede considerarse descriptivo, al menos,
respecto al papel y, habida cuenta de que la demandante no ha establecido distincién
alguna dentro de la categoria genérica «papel, cartén y articulos de estas materias,
no comprendidos en otras clases», respecto a todos estos productos.
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En lo que atafie al «material para artistas», procede sefialar que puede incluir todos
los recursos que los artistas utilizan. Por lo tanto, puede asimismo incluir el papel y,
teniendo en cuenta que la demandante no ha realizado ninguna limitacién en cuanto
a esta categoria, excluyendo el papel, la locucién «weifle Seiten» debe considerarse
descriptiva respecto a la categorfa «material para artistas».

En relacién con los «articulos de oficina (excepto muebles)», esta categoria puede
incluir, por ejemplo, los blocs de notas y el papel para impresora y, habida cuenta de
que la demandante no ha formulado limitacién alguna en relacién con esta
categoria, la locucién de que se trata puede igualmente considerarse descriptiva de
tales productos.

Por dltimo, en cuanto al «material de instruccién o de ensefianza (excepto
aparatos)», es de aplicacién el mismo razonamiento que respecto a los productos
anteriormente mencionados. Teniendo en cuenta que la demandante no ha excluido
de este material las hojas ni las paginas blancas, debe sefialarse que la marca puede
considerarse descriptiva de tales productos.

En consecuencia, habida cuenta de que la demandante no ha realizado ninguna
distincién ni ninguna limitacién en lo tocante a dichas categorias genéricas, procede
confirmar la apreciacién de la Sala de Recurso respecto a todos los productos
mencionados en el apartado 101 supra.

De las consideraciones anteriores se desprende que la relacién entre la marca
WEISSE SEITEN v las caracteristicas de todos los productos y servicios de que se
trata es suficientemente estrecha para estar incursa en la prohibicién establecida en
el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de la demandante.
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Por lo que respecta al cuarto motivo, relativo a la infraccién del articulo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe recordarse que, como se
desprende del articulo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta que se aplique
uno de los motivos de denegacién absolutos para que el signo no pueda registrarse
como marca comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de
2002, DKV/OAMI, C-104/00 B, Rec. p. I-7561, apartado 29).

Por otra parte, segin la jurisprudencia, una marca denominativa que es descriptiva
de las caracteristicas de ciertos productos o servicios, en el sentido del articulo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, carece necesariamente, como
consecuencia de ello, de cardcter distintivo con respecto a esos mismos productos o
servicios, en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b) (véanse, por analogia, las
sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie,
C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 19, y Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec.
p- [-1619, apartado 86).

En estas circunstancias, no puede acogerse el cuarto motivo de la demandante.

Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.
Dado que la demandante ha perdido el proceso, procede condenarla a abonar las
costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la interviniente no
ha formulado idéntica pretensién, debe soportar sus propias costas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante, a excepcion de las causadas por la
interviniente.

3) La interviniente soportara sus propias costas.

Jaeger Tiili Cztcz

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 16 de marzo de 2006.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Jaeger
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