KUSTOM MUSICAL AMPLIFICATION / OAMI (FORMA DE UNA GUITARRA)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 7 de febrero de 2007 *

En el asunto T-317/05,

Kustom Musical Amplification, Inc,, con domicilio social en Cincinnati, Ohio
(Estados Unidos), representada por los Sres. M. Edenborough, Barrister, y
T. Bamford, Solicitor,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Segunda Sala
de Recurso de la OAMI de 7 de junio de 2005 (asunto R 1035/2004-2), relativa a una
solicitud de registro de una marca tridimensional en forma de una guitarra como
marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: inglés.
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EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(Sala Tercera),

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

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 16 de agosto de 2005;

habiendo considerado el escrito de contestacién presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 11 de noviembre de 2005;

celebrada la vista el 10 de julio de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 28 de mayo de 2003, la demandante present6 una solicitud de marca comunitaria
en la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), 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,
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relativa a una marca tridimensional que representa la forma del cuerpo de una
guitarra, reproducida a continuacién:

La marca solicitada representa el cuerpo del modelo de guitarra denominado
«BEAST» de la linea de producciéon BC Rich de la demandante.

La solicitud de registro precisa lo siguiente:

«[L]a marca consiste en la forma de fantasia de un cuerpo de guitarra. El mastil, el
clavijero, los trastes, las pastillas y otros elementos de la guitarra estin disefiados en
trazo discontinuo y no forman parte de la marca.»

Los productos para los cuales se solicité el registro se hallan comprendidos en la
clase 15 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versién
revisada y modificada, y corresponden a la descripcién siguiente: «Instrumentos de
cuerda, en particular guitarras».
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Mediante resolucién de 7 de septiembre de 2004, el examinador denegd la solicitud
de registro basandose en que la marca solicitada carecia de caracter distintivo, en el
sentido del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (en lo sucesivo,
«resolucién del examinador»).

El 4 de noviembre de 2004, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI
contra la resolucién del examinador.

El recurso fue desestimado por resolucién de 7 de junio de 2005 de la Segunda Sala
de Recurso (en lo sucesivo, «resolucién impugnada»). Esta considerd, en esencia,
que el conocedor medio de guitarras estd habituado a ver una gran variedad de
modelos de guitarras eléctricas de formas diversas y extravagantes, y en particular
numerosas formas de guitarras puntiagudas, de modo que no vera una indicacién de
su origen en una forma que no se distingue de manera significativa de la de otras
guitarras eléctricas, sino que la percibira como una ornamentacién.

Pretensiones de las partes

En su demanda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la admisibilidad del recurso.
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— Anule la resolucién impugnada o, con caracter subsidiario, que la anule
parcialmente limitando la lista de productos que figuran en la solicitud de
registro a los «instrumentos de cuerda, especialmente [a las] guitarras eléctricas,
profesionales», comprendidos en la clase 15 en el sentido del Arreglo de Niza.

— Remita la solicitud de registro a la OAMI a fin de proceder a su publicacién.

— Condene en costas a la OAM], incluyendo los gastos en los que incurrié durante
los procedimientos ante la Sala de Recurso y ante el examinador.

Durante la vista, la demandante modificé su pretensién de anulacién parcial con
caricter subsidiario, precisando que deseaba limitar la lista de los productos a los
«instrumentos de cuerda, especialmente [a las] guitarras eléctricas». Ademds,
renuncié a la solicitud de condena a la OAMI al pago de los gastos causados en
relacion con el procedimiento ante el examinador.

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de las pretensiones de la demandante en la medida en
que van dirigidas a que: a) el Tribunal de Primera Instancia condene a la OAMI
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a publicar la solicitud de marca comunitaria; b) el Tribunal de Primera Instancia
anule parcialmente la resolucién impugnada basindose en la nueva lista de
productos; c) el Tribunal de Primera Instancia condene a la OAMI al pago de
las costas causadas en relacion con el procedimiento ante el examinador.

— En el caso en que el Tribunal de Primera Instancia considere que el recurso se
refiere a una supuesta infraccién del articulo 7, apartado 3, del Reglamento
n° 40/94, que declare la inadmisibilidad de ese «motivo».

— Desestime el recurso por infundado en todo lo demds, o en todas las
pretensiones, si el Tribunal de Primera Instancia las considera admisibles.

— Condene en costas a la parte demandante.

Sobre la admisibilidad

En relacién con la tercera pretensién, por la que se solicita al Tribunal de Primera
Instancia que conmine a la OAMI a publicar la solicitud de marca comunitaria, la
demandante ha precisado, en la vista, que no solicitaba la publicacién de la marca
solicitada, sino que el Tribunal conmine a la OAMI a que proceda a un nuevo
examen de la marca solicitada a la luz de la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia.

Conforme al articulo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI esta
obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del
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juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera
Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. En efecto, incumbe a esta
ultima extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho 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. 1I-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI
(EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. 1I-683, apartado 12; de 21 de abril de 2005,
Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. 11-1401,
apartado 24, y de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI — Optima Healthcare
(ECHINAID), T-202/04, Rec. p. 1I-1115, apartado 14].

Por consiguiente, la tercera pretension de la demandante es inadmisible.

Respecto a la admisibilidad de la pretensién subsidiaria incluida en la segunda
pretensién, ésta s6lo sera examinada en caso de que se desestime la pretension
principal.

Sobre el fondo

La demandante formula un motivo tnico, dividido en esencia en dos partes, basado,
por un lado, en una motivacién insuficiente y en la violacién del derecho a ser oido
Yy, por otro lado, en la infraccion del articulo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94.
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Alegaciones de las partes

La demandante imputa a la OAMI haber empleado en la resolucién del examinador
y en la resolucién impugnada referencias muy numerosas a paginas de Internet, sin
comunicarle el contenido exacto de tales paginas en forma de copia impresa.

A este respecto, la demandante resalta que dos de los sitios de Internet mencionados
por el examinador no estaban disponibles cuando traté de consultarlos. Considera
que la mera comunicacién de las referencias a sitios de Internet no constituye la
prueba de la existencia de las péginas originales del sitio en cuestién, sino
unicamente un testimonio del examinador en cuanto al contenido del sitio.

En relacién con las referencias a los cinco sitios de Internet que la demandante logré
consultar, considera que no existe ninguna certeza de que el contenido de sus
péginas sea el mismo que aquel sobre el que el examinador basé sus conclusiones,
habida cuenta de que las pdginas de Internet se actualizan regularmente.

La demandante alega que la explicaciéon dada por la Sala de Recurso sobre la
inaccesibilidad y las posibles modificaciones del contenido de las mencionadas
paginas de Internet, a saber, que «el examinador ha remitido claramente a sitios de
Internet que no son efimeros, sino de prestigiosos fabricantes de guitarras», no
despeja las dudas respecto a la informacién que estaba disponible en el momento de
la consulta de los sitios de Internet por el examinador, ya que cabe suponer que una
pagina de Internet se modifica de cuando en cuando, independientemente de la
reputacion de la empresa que la administra.

La demandante considera inaceptable que la Sala de Recurso mencione y se base en
documentos sobre los que no pudo pronunciarse y que no se presentaron ni, en
consecuencia, fueron admitidos durante el procedimiento.
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LA OAMI sostiene, en cuanto a la alegacion de la demandante segtn la cual se viol6
su derecho a ser oida, que, aunque ése fuera el caso, tal violacién no justificaria la
anulacién de la resolucién impugnada si ésta fuera, en efecto, correcta [sentencia del
Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec.
p- I-10107, apartado 60, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio
de 2005, Sunrider/OAMI (TOP), T-242/02, Rec. p. II-2793, apartado 65].

LA OAMI anade que la demandante, al ser una profesional del sector en cuestion,
deberia conocer las formas de las guitarras mencionadas por la Sala de Recurso. Por
otro lado, la existencia de una gran diversidad de formas de guitarras, incluidas las
«guitarras puntiagudas», es un hecho notorio que puede conocerse por medio de
fuentes generalmente accesibles [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO),
T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 29]. Por tanto, segiin la OAM]I, la referencia de la
Sala de Recurso a una diversidad de formas de guitarras no supuso un menoscabo
del derecho de defensa de la demandante.

Ademas, la conclusion de la Sala de Recurso segun la cual el signo solicitado es una
de las numerosas formas «puntiagudas» de guitarras que existen en el mercado se
apoya en las pruebas documentales presentadas por la demandante en su escrito de
13 de agosto de 2004.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Con caracter preliminar, procede recordar que, segiin el articulo 73, segunda frase,
del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la OAMI solamente podran fundarse
en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
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De conformidad con esta disposicion, una Sala de Recurso de la OAMI sélo puede
basar su resolucion en elementos de hecho o de Derecho sobre los cuales las partes
hayan podido presentar sus observaciones. Por consiguiente, en caso de obtener de
oficio elementos de hecho destinados a servir de fundamento de su resolucion, la
Sala de Recurso esta obligada a comunicarlos a las partes para que puedan exponer
sus observaciones {sentencias KWS Saat/OAMI, citada en el apartado 21 supra,
apartados 42 y 43, y TOD, citada en el apartado 21 supra, apartado 59).

La mencionada disposicién consagra, en el ambito del Derecho de las marcas
comunitarias, el principio general de proteccién del derecho de defensa [sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2005, Citicorp/OAMI
(LIVE RICHLY), T-320/03, Rec. p. 1I-3411, apartado 21]. En virtud de este principio
general del Derecho comunitario, los destinatarios de decisiones de las autoridades
publicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la
oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista (sentencia del Tribunal
de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisién, 17/74,
Rec. p. 1063, apartado 15; sentencias EUROCOQL, citada en el apartado 12 supra,
apartado 21, y LIVE RICHLY, antes citada, apartado 22).

El derecho a ser oido se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que
constituyen el fundamento de la resolucién, pero no a la posicion final que la
Administracién decide adoptar [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de
diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartado 75].

En el caso de autos, por un lado, la OAMI comunicé enlaces en Internet, sin
entregar a la demandante copias impresas de su contenido, en dos escritos con
fecha, respectivamente, de 23 de febrero de 2004 y de 13 de mayo de 2004,
informando a la demandante, en el sentido de la regla 11, apartado 1, del
Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995, por el que
se establecen normas de ejecucion del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), de que
la forma solicitada no podia ser registrada (en lo sucesivo, respectivamente,
«primera comunicaciéon de los motivos de denegacién» y «segunda comunicacién de
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los motivos de denegacién»). Por otro lado, la Sala de Recurso comunicé, sin enviar
tampoco copias impresas a la demandante, veinte direcciones de enlaces en Internet,
de las que una direccién era idéntica a la mencionada en la segunda comunicacién
de los motivos de denegacion.

En la primera comunicacién de los motivos de denegacién, el examinador consideré
que la forma solicitada era habitual en la categoria de los instrumentos generalmente
conocidos como «guitarras puntiagudas» y que, por tanto, no constitufa una
indicacién de origen. Afadié que «una breve busqueda en Internet ha[bia]
demostrado que un gran nimero de grandes fabricantes produc(ian] guitarras de
formas similares» A este respecto, el examinador menciona el sitio de Internet de la
demandante, y ademas dos paginas de Internet pertenecientes a otros fabricantes.
De ello, concluyé que, «[a] la luz de las pruebas obtenidas, la marca se considera
desprovista de todo caracter distintivo».

En la segunda comunicacién de los motivos de denegacidn, el examinador indica
que «los resultados de la busqueda en Internet comunicados a la demandante han
servido de base para la denegacién de la marca por parte de la OAMI».
Seguidamente, menciona enlaces a cinco péaginas de Internet de fabricantes de
guitarras y concluye que estas pruebas «muestran [...] que los terceros en el sector
en cuestién utilizan formas muy similares a la solicitada».

En la resolucién del examinador, éste rectificé su posicion en cuanto al papel y a la
importancia de los medios de prueba constituidos por las direcciones de enlaces en
Internet y que forman la busqueda en Internet mencionada en las comunicaciones
de los motivos de denegacién. Indica que:

«[L]as referencias de Internet no pueden nunca constituir la inica base para oponer
una objecién. Tras haber considerado todos los hechos del asunto, la OAMI ha
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decidido que el registro de la marca solicitada serfa contrario al articulo 7,
apartado 1, letra b) [del Reglamento n° 40/94], y ha proporcionado varios motivos
que justifican esta decisién. Estos motivos se basan en algunas referencias de
Internet halladas por la OAMI, pero no se fundan tinicamente en ellas.»

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia constata que la resolucién del
examinador no menciona ninguna prueba nueva que constituya el soporte factico
del andlisis y que sustituya a la bisqueda en Internet comunicada a la demandante
mediante los mencionados enlaces.

La Sala de Recurso, en el apartado 20 de la resolucién impugnada, afirma lo
siguiente:

«[L]as formas de guitarras actualmente presentes en el mercado son practicamente
ilimitadas [...] En primer lugar, [...] parece que ese estilo [puntiagudo] se encuentra
habitualmente en las [formas] de otras guitarras eléctricas en el mercado, que se
denominan generalmente “guitarras puntiagudas” [...] En segundo lugar, parece que
las guitarras de heavy metal y de hard-rock se comercializan habitualmente en una
gran variedad de formas [...] y con detalles de disefio extravagantes». La Sala de
Recurso proporciona acto seguido «algunos ejemplos a partir de sitios a los que el
examinador ha hecho referencia» y enumera siete enlaces en Internet.

Segin el apartado 21 de la resolucién impugnada, «los sitios de Internet
mencionados por el examinador presentan una variedad de modelos de guitarras,
con una gran diversidad de disefios puntiagudos [...] mas o menos similares a la
forma solicitada, comercializados por diferentes fabricantes de guitarras». Para
«proporcionar sélo algunos ejemplos a partir de los sitios de Internet mencionados
por el examinador», la resolucién impugnada especifica ocho enlaces en Internet.
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La Sala de Recurso anade, en el apartado 22 de la resolucién impugnada, que «los
sitios de Internet ya citados por el examinador contienen varios modelos de
“guitarras puntiagudas” [...] muy similares, o idénticos, a la forma solicitada», y
menciona ademas cinco enlaces en Internet.

La primera imputacién de la demandante relativa al derecho a ser oida hace
referencia a las siete direcciones de Internet pertenecientes a los otros fabricantes de
guitarras comunicadas, antes de la adopcién de la resolucién impugnada, en las
comunicaciones de los motivos de denegacién. En este contexto, la demandante
critica la falta de copias impresas de las paginas a las que conducian tales enlaces en
el momento de su estudio por parte del examinador y de la Sala de Recurso. En su
segunda imputacién relativa al derecho a ser oida, referida a los diecinueve enlaces
que le fueron comunicados por primera vez en la resolucién impugnada, reprocha
no sélo la falta de copias impresas, sino también que la Sala de Recurso tuviera en
cuenta estos enlaces en Internet, siendo asi que estos constituian elementos de
hecho sobre los cuales no podia presentar observaciones antes de la adopcién de la
resolucion impugnada.

Respecto a la primera imputacion de la demandante, que ya habia formulado en el
marco del procedimiento ante la Sala de Recurso, segiin la cual no pudo consultar
varios de los enlaces comunicados por el examinador por estar inaccesibles vy,
aunque hubieran estado accesibles, no habria tenido la seguridad de encontrar las
formas de guitarras en las cuales el examinador habia basado su decisién, la Sala de
Recurso afirma, en el apartado 39 de la resolucién impugnada, lo siguiente:

«[E]s cierto que, si se realizan referencias a paginas de Internet efimeras, debe existir
una copia impresa accesible para el solicitante [de marca comunitaria], si la requiere.
Sin embargo, en el caso de autos, el examinador ha remitido claramente a sitios de
Internet que no son efimeros, sino de prestigiosos fabricantes de guitarras.»
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Pues bien, es preciso sefalar que, en la vista, la OAMI afirmé que el contenido de los
enlaces en Internet en cuestién habia cambiado en el interin y que algunas paginas
de Internet, a las que conducian los enlaces, habian desaparecido. También indicé
que no disponia de copias impresas que pudiera entregar al Tribunal de Primera
Instancia.

De las consideraciones precedentes se desprende que las alegaciones formuladas por
la OAMI en el apartado 39 de la resolucién impugnada no dan ninguna respuesta a
la primera imputacién de la demandante, relativa al derecho a ser oida.

Respecto a la alegacién de la OAMI segin la cual la demandante, siendo una
profesional del sector en cuestién, debia conocer las formas de guitarras
mencionadas por el examinador y la Sala de Recurso, procede recordar que la
OAMI admitié en la vista que el tnico medio de identificaciéon de las formas de
guitarras a las que se habian referido el examinador y la Sala de Recurso era abrir el
enlace en cuestion.

No obstante, es evidente que este medio de identificacion de la forma en cuestién es
inoperante cuando el enlace no estd accesible y no excluye la posibilidad de que el
enlace mencionado conduzca, en un momento posterior, a una guitarra diferente de
la tomada en consideracidn por el examinador o por la Sala de Recurso.

Respecto a determinados enlaces accesibles que conducian a varias formas de
guitarras, la OAMI afirmé en la vista que la identificacién de la forma especifica
tomada en consideracién por la Sala de Recurso sélo fue posible contactando con el
ponente de la Sala de Recurso.
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Por lo tanto, respecto a la primera imputacién de la demandante relativa al derecho
a ser oida, el Tribunal constata que la mera comunicacién de las direcciones de los
enlaces de Internet en las dos comunicaciones de los motivos de denegacidn, sin la
provisién de copias impresas de las pginas a las que conducian dichos enlaces, no
permiti6 a la demandante identificar las formas de guitarras tomadas en
consideraciéon por la Sala de Recurso antes de la adopcién de la resolucién
impugnada.

Por lo que se refiere a la segunda imputacién de la demandante, cabe apreciar
igualmente que ésta no pudo, ni siquiera teéricamente, acceder antes de la adopcién
de la resolucién impugnada a los diecinueve enlaces que le fueron comunicados por
primera vez tGnicamente en la resolucién impugnada (véanse los apartados 33 a
35 supra).

Por consiguiente, es necesario concluir que la Sala de Recurso tomé en
consideracién, para adoptar la resolucién impugnada, elementos de hecho que no
fueron comunicados a la demandante con anterioridad a la adopcion de la
mencionada resolucién.

De este modo, la Sala de Recurso infringié el articulo 73, segunda frase, del
Reglamento n° 40/94.

Procede, por lo tanto, examinar si la violacién del derecho a ser oido se refiere a los
elementos de hecho que constituyen la base de la resolucién impugnada.

A este respecto, la OAMI alega que la conclusién de denegacion de la solicitud se
basé en un andlisis independiente de la bisqueda en Internet en cuestién. Sobre esta
cuestién, aduce que la existencia de una gran variedad de formas de guitarras,
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incluidas las «guitarras puntiagudas», es un hecho notorio y que la conclusién de
que el signo solicitado constituye una de las numerosas formas «puntiagudas»
existentes en el mercado se basa en las pruebas documentales proporcionadas por la
demandante. Durante la vista, la OAMI precis6 que los apartados 15, 24, 25 y 29 de
la resolucién impugnada, en los que se basa la decisiéon de denegacién, no estin
vinculados a la bisqueda en Internet efectuada por el examinador y la Sala de
Recurso.

Procede destacar que los apartados antes citados contienen, en esencia, dos
afirmaciones: en primer lugar, que existe una gran variedad de formas de guitarras
en el mercado, lo que impide entonces a los consumidores considerar la forma de las
guitarras como una indicacién de origen. En segundo lugar, que la forma solicitada
no se diferencia sustancialmente de otras formas que tienen las guitarras de heavy
metal existentes en el mercado, y no permite a los consumidores considerarla como
una identificacién de origen.

Procede constatar, a este respecto, que la OAMI se limita a alegar que la gran
variedad de formas de guitarras existentes en el mercado es un hecho notorio y que,
segun ella, el hecho de que la forma solicitada se encuadre dentro de la categoria de
las guitarras puntiagudas se desprende de los documentos proporcionados por la
demandante durante el procedimiento administrativo. Sin embargo, no afirma que
su alegacion relativa a la similitud entre la forma solicitada y las otras formas de
guitarras presentes en el mercado constituye un hecho notorio.

A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la apreciacién de la
similitud entre la forma solicitada y las otras formas existentes exige necesariamente
el examen comparativo de la forma solicitada con cada uno de los otros modelos
especificos que se le parecen. Por lo tanto, la identificacién de los otros modelos que
sirvieron de referencia para apreciar tal similitud es, a este respecto, un elemento
indispensable del andlisis de la Sala de Recurso. Pues bien, la OAMI no discute que
las referencias de Internet tenian como propésito, en las comunicaciones de los
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motivos de denegacién y en la resolucién impugnada, identificar los modelos
especificos de otros fabricantes de guitarras tomados en consideracién por el
examinador y la Sala de Recurso.

Ademas, el examinador afirmé expresamente en la segunda comunicacién de los
motivos de denegacién que «los resultados de la busqueda en Internet comunicados
a la demandante han servido de fundamento para la denegacién de la marca por
la OAMI».

Procede igualmente resaltar que los apartados 24, 25 y 29 de la resolucién
impugnada siguen a los apartados 20 a 22, que mencionan los diferentes modelos
que el examinador y la Sala de Recurso han tomado en consideracién y retoman las
conclusiones facticas, recogidas en los apartados 20 a 23, del examen de los modelos
presentados en los sitios de Internet en cuestién, sobre todo la constatacién de que
la forma solicitada es similar, o idéntica, a otras formas presentes en el mercado.

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la bisqueda en Internet
en cuestion no es confirmatoria, 0 complementaria, con respecto al andlisis realizado
por la Sala de Recurso, sino que constituye su punto de partida.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia constata que la decisién de
denegacién de la marca solicitada contenida en la resolucién impugnada se basa en
elementos de hecho que no fueron comunicados a la demandante con caricter
previo a su adopcién. Por tanto, la violacién del derecho de la demandante a ser oida
afecta a la conclusién misma de la resolucién impugnada.
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A mayor abundamiento, procede recordar que, con arreglo al articulo 73, primera
frase, del Reglamento n° 40/94, las decisiones de la OAMI deberan motivarse. Esta
obligacién tiene el mismo alcance que la consagrada en el articulo 253 CE [sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI —
Vitakraft-Werke Withrmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABA-
LANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. I1I-1149, apartado 72].

A este respecto, segin reiterada jurisprudencia, la obligacién de motivar las
decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los
interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de
defender sus derechos y, por otra, que el érgano jurisdiccional comunitario pueda
ejercer su control sobre la legalidad de la decisién [sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisién, C-350/88, Rec. p. 1-395,
apartado 15; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000,
Kuijer/Consejo, T-188/98, Rec. p. 1I-1959, apartado 36, y de 23 de octubre de 2002,
Institut fir Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec.
p. 11-4301, apartado 59]. Para apreciar si la motivacién de una decisiéon cumple
dichos requisitos se debe tener en cuenta no sélo el tenor literal de la misma, sino
también su contexto, asi como el conjunto de normas juridicas que regulan la
materia de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996,
Comisién/Consejo, C-122/94, Rec. p. I-881, apartado 29, y sentencia VITATASTE y
METABALANCE 44, citada en el apartado 56 supra, apartado 73).

En lo que se refiere al presente asunto, procede recordar que la OAMI admitié en la
vista que algunos de los enlaces en Internet comunicados a la demandante en las dos
comunicaciones de los motivos de denegacién, asi como en la resolucién
impugnada, son ahora inaccesibles, que su contenido ha cambiado en el interin, y
que en el caso de los enlaces que conducen a diversas formas de guitarras, sélo la
consulta al ponente de la Sala de Recurso permitié la identificacion de la forma que
ésta tuvo en cuenta. Es necesario, ademas, destacar que, en la fase de instruccién del
procedimiento por el Tribunal de Primera Instancia, éste s6lo pudo acceder a dos de
los siete enlaces que conducian a sitios de Internet de otros fabricantes de guitarras
incluidos en las dos comunicaciones de los motivos de denegacién, y solamente a
ocho de los diecinueve enlaces citados por primera vez en la resolucién impugnada.
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A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia constata que la comunicacién de
elementos facticos, los cuales constituyen el fundamento de una resolucién de la
Sala de Recurso, en forma de enlaces en Internet inaccesibles en la fase de
instruccién del procedimiento por el Tribunal de Primera Instancia, o en forma de
enlaces accesibles cuyo contenido ha cambiado o puede haber cambiado tras su
andlisis por el examinador o la Sala de Recurso, no constituye una motivacién
suficiente en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 57 supra, ya que no
permite al Tribunal de Primera Instancia controlar la validez de la resolucién
impugnada.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede declarar que la resolucién
impugnada viola el articulo 73 del Reglamento n° 40/94 en la medida en que
incumple la obligacién de motivacion y vulnera el derecho a ser oido establecidos en
dicho articulo, y que esa violacién afecta al fundamento principal de la resolucién
impugnada, por la que se deniega [a marca solicitada.

Por lo tanto, procede estimar la primera parte del motivo tnico de la demandante y
anular la resolucién impugnada, sin que sea necesario apreciar las demas alegaciones
de la demandante.

Sobre las 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.
Puesto que la OAMI ha perdido el proceso, en la medida en que se anula la
resolucion impugnada, procede condenarla a pagar las costas de la demandante,
conforme a lo solicitado por ésta.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolucion de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
de 7 de junio de 2005 (asunto R 1035/2004-2).

2) La OAMI cargara con sus propias costas, asi como con las de la
demandante.

Jaeger Tiili Czucz

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 7 de febrero de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Jaeger
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