CALAVO GROWERS / OAMI — CALVO SANZ (CALVO)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 16 de enero de 2007 °

En el asunto T-53/05,

Calavo Growers, Inc., con domicilio social en Santa Ana (Estados Unidos),
representada por los Sres. E. Armijo Chavarri y A. Castan Pérez-Gdémez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por la Sra. ]. Garcia Murillo, 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 actila como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Luis Calvo Sanz, S.A., con domicilio social en Carballo (La Coruifia), representada
por los Sres. J. Rivas Zurdo y E. Lépez Leiva, abogados,

* Lengua de procedimiento: espafiol.
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SENTENCIA DE 16.1.2007 — ASUNTO T-53/05
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Primera Sala

de Recurso de la OAMI de 8 de noviembre de 2004 (asunto R 159/2004-1), relativo a
un procedimiento de oposicién entre Calavo Growers, Inc., y Luis Calvo Sanz, S.A.,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikdnova,
Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 8 de marzo de 2001, Luis Calvo Sanz, S.A., solicit6 a la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el registro como marca
comunitaria de la marca figurativa representada a continuacién:
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Los productos para los que se solicité el registro pertenecen a las clases 29, 30 y 31
del Arreglo de Niza relativo a la Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versién revisada y
modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripcién
siguiente:

— Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles».

— Clase 30: «Café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagd, sucedaneos del café;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal,
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo».

— Clase 31: «Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos
en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y
flores naturales; alimentos para los animales, malta».

La solicitud de registro se publicé en el Boletin de marcas comunitarias n° 84/2001,
de 24 de septiembre de 2001.

El 21 de diciembre de 2001, Calavo Growers, Inc., formulé oposicién contra la
solicitud de marca comunitaria. El escrito de oposicién constaba de dos partes. La
primera, redactada en espafiol y denominada «Escrito de Oposicién» (en lo sucesivo,
«Formulario»), se presentaba bajo la forma de un formulario que recogia la
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numeracién y la denominacién de las rubricas del formulario oficial de la OAMI y
contenia, bajo la rdbrica «Lengua de la oposicién», la mencién «ES» vy, bajo la
rubrica «Motivos de la oposicién», la mencién «94 La oposicién se basa en una
marca anterior y riesgo de confusién». La segunda parte, redactada en inglés y
denominada «Notice of Opposition» (en lo sucesivo, «Explicaciéon de los motivos»)
consistia en tres paginas de texto que explicaban, bajo la mencién preliminar «99
Explanation of grounds», los motivos de la oposicién.

La oposicién se basaba en el registro de la marca denominativa comunitaria
n° 102 822 CALAVO, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 26 de agosto de
1998 para productos comprendidos en las clases 29 y 31 del Arreglo de Niza y que
corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripcién siguiente:

— Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles; aguacates y guacamoles
transformados, preparados y congelados; papayas y mangos desecados».

— Clase 31: «Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos
en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y
flores naturales; alimentos para los animales; malta; aguacates, papayas y
mangos frescos».

La oposicién se basaba en todos los productos protegidos por la marca anterior y se
dirigia contra todos los productos mencionados en la solicitud de marca.
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Mediante resolucién de 18 de diciembre de 2003, la Division de Oposicién de la
OAMI estimé parcialmente la oposicién al llegar a la conclusién de que existia un
riesgo de confusion entre los signos en conflicto en relacién con determinados
productos. Esta resoluciéon mencionaba que no cabia tener en cuenta la Explicacién
de los motivos presentada por la oponente (ahora demandante ante el Tribunal de
Primera Instancia) con el Formulario, ya que dicho documento se habia presentado
en una lengua distinta de la de procedimiento y que no se habia facilitado su
traduccidén en la lengua de procedimiento dentro del plazo establecido por la OAMI
a estos efectos.

El 18 de febrero de 2004, la interviniente interpuso recurso contra dicha resolucion.
El 8 de noviembre de 2004, la Primera Sala de Recurso de la OAMI lo estimé y anul6
la resolucion de la Divisién de Oposicién. Mediante su resoluciéon (en lo sucesivo,
«resolucién impugnada»), notificada a la demandante el 12 de noviembre de 2004, la
Sala de Recurso desestimé la oposicién y condend a la parte oponente a sufragar las
costas en que habia incurrido la solicitante (ahora parte interviniente ante el
Tribunal de Primera Instancia) en los procedimientos de oposicién y de recurso.

En la resolucién impugnada, la Sala de Recurso consideré que la Divisién de
Oposicién no era competente para examinar de oficio la oposicion y que, por ello,
no podia estimarla parcialmente. Declaré que el escrito de oposicién adolecia de una
irregularidad, porque se limitaba a seiialar como motivo de oposicién el «riesgo de
confusién» sin proporcionar razonamiento adicional alguno en la lengua de
procedimiento.

La Sala de Recurso estimé que la Division de Oposicién habia vulnerado el
«principio dispositivo», segtn el cual son las partes quienes proporcionan los hechos
del proceso, y el principio de igualdad de armas que rigen el procedimiento de
oposicion, recogidos en el articulo 74, apartado 1, 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 virtud del cual la OAMI no puede proceder al examen de oficio de los
hechos, porque el examen queda limitado a los medios alegados y a las solicitudes
presentadas por las partes.
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La Sala de Recurso considera que corresponde a la oponente presentar y probar los
motivos sobre los que se basa la oposiciéon y no basta la mencién abstracta del
«riesgo de confusién». Seguin dicha Sala, es necesario alegar y probar los factores
determinantes del riesgo de confusién en el caso concreto. Si la oponente no cumple
esta carga, la OAMI no puede en ningtn caso suplir dicha inactividad procesal, pues
no tiene competencias para proceder a un examen de oficio y debe ser imparcial, sin
poder actuar como juez y parte al mismo tiempo. La resolucién impugnada concluye
sefalando que procede aplicar la sancién derivada del incumplimiento de dicha
carga procesal, a saber, la desestimacién de la oposicién por infundada.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y pretensiones de las
partes

La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la
Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 24 de enero de 2005.

La interviniente y la OAMI presentaron sus escritos de contestacion el 20 de junio y
el 25 de julio de 2005, respectivamente.

Mediante escritos presentados en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 4
y el 5 de agosto de 2005, respectivamente, la demandante y la interviniente
solicitaron poder presentar un escrito de réplica. El 17 de agosto de 2005, el
Presidente de la Sala Segunda decidi6 que no procedia practicar un segundo
intercambio completo de escritos, en virtud del articulo 135, apartado 2, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. No obstante,
decidié autorizar a la interviniente para que presentara un escrito a fin de que
pudiera manifestarse sobre el escrito de contestacién a la demanda de la OAMI, en
el que ésta se adheria a las alegaciones propuestas por la demandante. La
interviniente present6 su escrito complementario en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia el 10 de octubre de 2005.
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Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el
27 de octubre de 2005, la demandante reiteré su solicitud de 4 de agosto y
puntualiz6 que deseaba también responder a las alegaciones que se habia permitido
formular a la interviniente en su escrito complementario. Mediante resolucion de
22 de noviembre de 2005, el Presidente de la Sala Segunda desestimé dicha peticién.

Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda)
decidi6 iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.

Se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en la vista de 11 de julio de 2006.
La OAMI aiiadid, ademads, en relacién con el procedimiento escrito, pretensiones
relativas a las costas.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Condene en costas a la OAMI

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.
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— Devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que ésta se pronuncie sobre la
existencia de un riesgo de confusién entre los signos en conflicto.

— Cada parte cargue con sus propias costas.

La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad y confirme la resolucién impugnada.

— Condene a la demandante a soportar las costas en que incurra la interviniente
en el presente procedimiento.

Fundamentos de Derecho

En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca un motivo unico, basado en la
infraccién de los articulos 42, apartado 3, y 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94,
en relacién con la regla 20, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la
Comisién, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucién
del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1).
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Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI

Alegaciones de las partes

La OAMI considera que las pretensiones de la demandante estan fundadas, porque
la resolucién impugnada no se ajusta a la practica seguida por este organismo en
cuanto a la admisibilidad y sustanciacién de una oposicién.

La interviniente se opone a la posibilidad de que la OAMI se adhiera al recurso
interpuesto por la demandante. En su opinién, tal proceder seria contradictorio e
incompatible con los principios de tutela de derechos y de seguridad juridica. En
efecto, la OAMI solicita la anulacién de una resolucién que ella misma adopté.
Segin la interviniente, para tal cambio de postura de la OAMI seria necesario oir a
la Sala de Recurso, a menos que haya habido un cambio en la legislacién o hayan
aparecido nuevos datos que justifiquen esa variacién radical. Ahora bien, no existen
tales elementos en el presente caso.

A juicio de la interviniente, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia
invocada por la OAMI para justificar su comportamiento no abarca casos como el
presente.

Ademas, la interviniente alega que debe poder confiar en la protecciéon que le
confieren los articulos 130, apartado 1, y 133, apartado 2, del Reglamento de
Procedimiento, seguin los cuales los recursos se interponen contra la OAMI como
parte recurrida, siendo sélo los intervinientes quienes podran adherirse o intervenir
en apoyo de las pretensiones de una parte principal, de conformidad con el
articulo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Ahora bien, en el
presente caso, la interviniente se convierte asi en la unica que defiende
verdaderamente la resolucién impugnada, con lo que la OAMI habria perjudicado
su situacién procesal.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

El Tribunal de Primera Instancia ha declarado, con respecto a un procedimiento
relativo a una resolucién de una Sala de Recurso mediante la que resolvia un
procedimiento de oposicion, que, aunque la OAMI no posea la legitimacion activa
requerida para interponer un recurso contra una resolucioén de una Sala de Recurso,
tampoco estd obligada, por otra parte, a defender sistematicamente todas las
resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente
que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones
[sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/
OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. 11-1845, apartado 34, y
de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03,
Rec. p. 11-4633, apartado 22].

Nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensién de la parte demandante o
a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia,
formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal de
Primera Instancia (sentencias, antes citadas, BIOMATE, apartado 36, y Cloppen-
burg, apartado 22). En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por
objeto la anulacién o la modificacién de la resolucién de la Sala de Recurso sobre un
punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se hayan
planteado en la demanda (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de
Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/lOAMI, C-106/03 P, Rec. p. 1-9573,
apartado 34, y la sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 22).

Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia también ha declarado que dicha
jurisprudencia se aplica tanto a los procedimientos inter partes como a los
procedimientos ex parte (sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 24).

De la referida jurisprudencia se desprende que debe declararse la admisibilidad de
las pretensiones por las que la OAMI se adhiere a las pretensiones de anulacién de la
demandante en la medida en que éstas, al igual que las alegaciones expuestas en su

II -48



30

31

32

CALAVO GROWERS / OAMI — CALVO SANZ (CALVO)

apoyo, no excedan del alcance de las pretensiones y motivos invocados por la
demandante. Pues bien, en el presente caso, la OAMI respeté dicho alcance, puesto
que alegd, en apoyo de sus pretensiones de anulacién de la resolucién impugnada,
los mismos motivos que la demandante.

De lo anterior se deriva que, en el presente caso, la OAMI puede solicitar la
anulacién de la resolucién impugnada sin modificar los términos del litigio. Por lo
tanto, procede declarar la admisibilidad de las pretensiones de la OAMIL

Sobre el alcance del objeto del litigio

Alegaciones de las partes

Segiin la interviniente, no procede examinar, a los efectos de la resolucién del
presente litigio, la admisibilidad de la oposicién de la demandante ante la OAMI. A
su juicio, la resolucién impugnada no desestimé la oposicién por inadmisible, sino
en cuanto al fondo, a saber, por infundada. Por lo tanto, en el presente caso no se
trata de examinar las disposiciones que regulan el contenido del escrito de
oposicidn, sino mas bien el articulo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, puesto
que el conflicto se originé por la falta de pruebas y alegaciones en apoyo de la
oposicion.

La demandante y la OAMI rebaten las alegaciones de la interviniente.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

A raiz del examen de la motivacién de la resolucion impugnada, procede seialar,
pese a una cierta confusién de orden terminoldgico, que la Sala de Recurso
desestima la oposicién basandose en consideraciones relativas a la admisibilidad.

En particular, las consideraciones que se exponen en el punto 16 de dicha resolucién
se refieren a la admisibilidad de la oposicién, aun cuando no se emplee este término.
En efecto, la Sala de Recurso, al estimar que la cuestion relativa a la competencia de
la Divisién de Oposicion para examinar el fondo de la oposicién debia resolverse
antes de examinar el fondo del asunto, deja entender que dicha cuestién no
corresponde al fondo. En segundo lugar, en el punto 17 de la misma resolucién, la
Sala de Recurso examina la admisibilidad de la oposicién, puesto que sefiala un
defecto sustancial del que adolece el Formulario presentado por la demandante.

Es cierto que, sobre este particular, dicha Sala no Illega a una conclusién que declare
directamente la inadmisibilidad de la oposicién. Por el contrario, en el punto 19 in
fine y en el punto 21 que recoge la conclusién final de la versioén en la lengua de
procedimiento de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso menciona en dos
ocasiones la desestimacién de la oposicién «por infundada». Pues bien, en caso de
divergencia entre la parte sustantiva de una resolucién de la Sala de Recurso y los
términos que empleé en su motivacién, corresponde al Tribunal de Primera
Instancia interpretar dicha resolucién para determinar su contenido real.

A este respecto, es preciso sefalar que la Sala de Recurso no menciona en parte
alguna el fondo de la oposicién, es decir, la cuestién de si hay o no, en el presente
caso, un riesgo de confusién entre los signos en conflicto. En consecuencia, procede
concluir que, aun cuando las expresiones relativas a la desestimacion de la oposicién
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en el marco de la motivacién de la resolucién impugnada parecen indicar lo
contrario, la oposicién de la demandante no se desestimé por infundada, sino por
inadmisible.

Por lo tanto, no procede admitir la objecién de la interviniente.

Sobre la admisibilidad de la oposicion

Alegaciones de las partes

La demandante afirma que el Formulario que present6 indicaba expresamente que
la oposicién se basaba en una marca anterior y riesgo de confusién. En su opinién,
esta indicacién satisface la exigencia de motivacién minima requerida en el
articulo 42, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 y en la regla 18 del Reglamento
n° 2868/95, puesto que, por un lado, el motivo de oposicién podia deducirse de la
informacién facilitada en el escrito de oposicidn; y, por otro lado, dicha informacién
permitia tanto a la solicitante como a la OAMI comprender dicho motivo de
oposicion.

Ademas, la regla 20, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95 establece claramente
que la no aportacién de los pormenores relativos a los hechos o las pruebas
acreditativas de la oposicién no constituye un motivo de inadmisibilidad de ésta.
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La OAMI alega que en el Formulario presentado por la demandante se indicaba de
forma inequivoca y en la lengua de procedimiento, a saber, el espafiol, que la
oposicién se basaba en una marca anterior —en el presente caso, un registro
comunitario debidamente identificado— y en que existia un riesgo de confusion.

En su opiniédn, el articulo 42, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 establece que la
oposicién debe presentarse en escrito motivado, pero ello no significa que deba
contener, para su admisién, una explicaciéon detallada de por qué considera la
oponente que se dan las circunstancias de aplicacién del motivo o motivos en que se
basa la oposicién. En este sentido, la dltima frase de dicho articulo 42, apartado 3,
plantea como una mera posibilidad el que el oponente aporte hechos, pruebas y
observaciones, lo que viene corroborado por las otras versiones lingiiisticas del
Reglamento n° 40/94.

La OAMI subraya que esta posicién coincide también con su practica en cuestiones
de admisibilidad del escrito de oposicién que se encuentra recogida en las
Directrices de Oposicién aprobadas.

La interviniente alega que si bien siempre se manifesté en contra de la oposicién
Unicamente en cuanto al fondo, no puede deducirse de ello que aceptara la
admisibilidad de un escrito de oposicién formulado de forma tan imperfecta.

Por otra parte, segtn la interviniente, la demandante no ha desvirtuado con su
recurso la correcta aplicacién del Reglamento n° 40/94 por la Sala de Recurso. La
demandante no cumpli6 con su deber de aportar pruebas y de efectuar alegaciones
que basaran la oposicién, y las supuestas pruebas y datos de que disponia la Divisién
de Oposicién tnicamente consistieron en una escueta y abstracta mencién de un
«riesgo de confusién» realizada por la oponente en el Formulario.
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Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

La regla 18 del Reglamento n° 2868/95 recoge las condiciones en las que la OAMI
puede declarar la inadmisibilidad de una oposicién. Estas condiciones son las
siguientes: el incumplimiento de los requisitos contemplados en el articulo 42 o en
otras disposiciones de los Reglamentos n®® 40/94 y 2868/95, asi como la falta de
identificacién inequivoca de la solicitud contra la que se dirige la oposicién o de la
marca anterior en virtud de la cual se presenta oposicién.

Ha quedado acreditado en el presente asunto que el Formulario presentado por la
demandante contenia una identificacién precisa de la solicitud impugnada y de
la marca comunitaria anterior invocada. Por lo tanto, queda por examinar la
conformidad de la oposicién con el articulo 42 del Reglamento n° 40/94 y con
la regla 15 del Reglamento n° 2868/95.

Por lo que respecta a la regla 15 del Reglamento n° 2868/95, ésta recoge los
elementos que debe incorporar el escrito de oposicién, distribuidos en cuatro grupos
que se refieren, respectivamente, a la solicitud contra la que se dirige la oposicidn, a
la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposicidn, a la parte que
presente oposicion y a los motivos en los que se base la oposicién. En relacién con el
ultimo aspecto, controvertido en el presente asunto, solamente se exige una
«especificacién» de los motivos.

Por su parte, el articulo 42, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 establece que la
oposicidén debera presentarse en escrito motivado. Segin la dltima frase de este
mismo apartado, en un plazo determinado por la OAMI, quien haya presentado
oposicidén podra alegar en apoyo de ésta hechos, pruebas y observaciones.
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De lo anterior se deriva, por lo que respecta a la admisibilidad de la oposicién, en
primer lugar, que deben especificarse los motivos de ésta y, en segundo lugar, que
procede distinguir entre el concepto de «motivacién», por un lado, y el de «hechos,
pruebas y observaciones», por otro. En efecto, la motivacién de la oposicién es un
requisito necesario para su admisibilidad, mientras que la aportacién de hechos,
pruebas y observaciones sélo es, a este respecto, facultativa, como se desprende del
empleo del término «podrd» [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué
Marin (Chef), T-232/00, Rec. p. 11-2749, apartado 31].

Pues bien, es preciso sefialar que la mencién «La oposicién se basa en riesgo de
confusién» que la demandante realizé en el Formulario, bajo la ribrica «Motivos de
la oposicién», constituia una descripcién perfectamente clara y especifica del motivo
de denegacioén relativo de registro contemplado en el articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n° 40/94. En concreto, con esta mencién, tanto la OAMI como la
solicitante podian saber sobre qué motivo se basaba la oposicién y organizar,
respectivamente, el examen del asunto y la defensa.

El examen del formulario oficial de la OAMI no hace sino corroborar dicha
afirmacion, si bien el contenido de este documento no vincula per se al Tribunal de
Primera Instancia. En efecto, el referido documento contiene, bajo la rdbrica
«Motivos de la oposicién», una casilla con el nimero 94, seguido de la mencién
«riesgo de confusioén». Por lo tanto, al rellenar dicho formulario oficial basta con
marcar esta casilla para indicar el motivo de la oposicién. A este respecto, hay que
sefalar que la utilizacién del formulario oficial no es obligatoria en absoluto. Asi
resulta de la regla 83, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95, que permite utilizar
impresos con el mismo contenido y formato que los de la OAMI, tales como
impresos generados por ordenador. De lo anterior se desprende que no cabe exigir
mas, respecto del contenido de un formulario no oficial, de lo que se exige en el
formulario oficial. Pues bien, la mencién expresa que la demandante realizé en su
Formulario es tan especifica como el hecho de marcar la casilla correspondiente en
el formulario oficial.

En consecuencia, cabe declarar la admisibilidad de la oposicién formulada por la
demandante por medio del Formulario.
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Sobre la cuestion de si la Division de Oposicion se extralimito en sus competencias al
no desestimar la oposicion por infundada debido a la falta de traduccion de la
Explicacion de los motivos

Alegaciones de las partes

La demandante alega que, de conformidad con la regla 20, apartado 3, del
Reglamento n° 2868/95, la Divisién de Oposicién estaba facultada para pronunciarse
sobre la oposiciéon basandose en las pruebas de que dispusiera. A este respecto,
sefiala que, si bien sus alegaciones contenidas en la Explicacién de los motivos no
habian sido admitidas por la Divisién de Oposicién, sus alegaciones posteriores de
20 de diciembre de 2002, en contestacién a las alegaciones de la interviniente
de 21 de octubre de 2002, si lo fueron y obraban incorporadas al expediente de
oposicién al tiempo en que la Divisién de Oposicién adopté su resolucién. La
demandante subraya que esta ultima documentacién, puesta en relacién con el
Formulario, permitia centrar y fijar con claridad los términos del debate y las
posiciones defendidas por las partes.

Segiin la OAMYI, en el presente caso, la Divisién de Oposicién tenia la posibilidad de
pronunciarse sobre la oposicién, puesto que conocia todos los elementos relevantes
al efecto, a saber, la solicitud de marca comunitaria y los productos contra los que se
dirigia la oposicidn, el derecho anterior que figuraba en la base de la oposicién (dado
que se trataba de una marca comunitaria), los productos afectados por ésta y el
motivo invocado que era el riesgo de confusion.

La interviniente alega que la argumentacién de la Primera Sala de Recurso resulta
impecable y acorde con el articulo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y con la
jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.
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En su opinién, el Formulario presentado por la demandante adolecia de un defecto
sustancial consistente en que se limitaba a sefalar como motivo de oposicién el
«riesgo de confusién», sin razonamiento adicional alguno. No obstante, la Divisién
de Oposicién habia examinado y estimado parcialmente la oposicién. Al actuar de
este modo, habia vulnerado el «principio dispositivo» asi como los principios de
aportacién de las partes y de igualdad de armas que rigen el procedimiento de
oposicidn, recogidos en el articulo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Segin
esta disposicién, en un procedimiento sobre motivos de denegacién relativos de
registro, la OAMI no puede proceder al examen de oficio de los hechos, sino que el
examen se limitard a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las
partes, lo que constituye una expresién de la regla procesal iudex judicare debet
secundum allegata et probata partibus.

La interviniente alega que la mera mencién abstracta de un «riesgo de confusién»
no basta para cumplir la obligacién derivada del articulo 74, apartado 1, del
Reglamento n° 40/94, que imputa a la oponente la carga de alegar y probar la
concurrencia efectiva del motivo de oposicidén invocado. Es necesario alegar y probar
que los factores determinantes del riesgo de confusién concurren en el caso
concreto enjuiciado. Si la oponente incumpliera dicha carga, la OAMI no podra
suplir dicha inactividad, pues no tiene competencias para proceder a un examen de
oficio y deberd ser imparcial, sin poder actuar como juez y parte al mismo tiempo.
Por lo tanto, segin la interviniente, esta obligada a imponer la sancién que acarrea el
incumplimiento de la referida carga procesal, a saber, la desestimacién de la
oposicién por infundada. Esto viene corroborado por la jurisprudencia del Tribunal
de Primera Instancia [sentencias de dicho Tribunal de 22 de octubre de 2003,
Editions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. 11-4625,
apartado 69, y de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI —
Nabeiro Silveria (Galaxia), T-66/03, Rec. p. 1I-1765, apartado 43]. Si bien la
demandante, en el punto 51 de la demanda, alega que esta jurisprudencia no es
extensible a los procedimientos de oposicion, el Tribunal de Primera Instancia ha
declarado expresamente lo contrario en los apartados 43 y 44 de la sentencia
Galdxia.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Ha quedado acreditado, en el presente asunto, que el Formulario que la demandante
present6 en la OAMI contenia, bajo la ribrica «Motivos de la oposicién», la mera
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mencién «riesgo de confusién», y que la Explicacién de los motivos, redactada en
inglés, no podia ser tenida en cuenta por la Divisién de Oposicion. La cuestion de si,
en estas circunstancias, dicha Divisién podia legitimamente examinar el fondo de la
oposicién debe apreciarse a la luz del articulo 74, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94, que establece que, en un procedimiento sobre motivos de denegacién
relativos de registro, el examen se limitara a los medios alegados y a las solicitudes
presentadas por las partes, y de la regla 20, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95,
que especifica que, si el solicitante no presentase alegaciones, la OAMI podra
pronunciarse sobre la oposicién basindose en las pruebas de que disponga.

Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que, en un
procedimiento sobre motivos de denegacién relativos, de acuerdo con el propio
tenor del articulo 74, apartado 1, in fine, del Reglamento n° 40/94, el examen de la
OAMI se limitard a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las
partes. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolucién que ponga fin
a un procedimiento de oposicién, la Sala de Recurso sélo puede fundar su resolucién
en los motivos de denegacién relativos que la parte interesada haya invocado, asi
como en los hechos y pruebas correspondientes presentados por las partes. Los
criterios de aplicacién de un motivo de denegacién relativo o de cualquier otra
disposicién invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman
parte naturalmente de los elementos de Derecho sometidos al examen de la OAMI
[véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, SPAG/
OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. 1I-287, apartado 21, y la
jurisprudencia citada].

Por lo tanto, es preciso examinar, en primer lugar, si la Divisién de Oposicién se
limité realmente a examinar los motivos alegados y las solicitudes presentadas por
las partes y, en segundo lugar, si las pruebas de que disponia durante dicho examen
eran suficientes para basar su decisién de estimar parcialmente la oposicién.

Por lo que se refiere, en primer lugar, a los motivos alegados y a las solicitudes
presentadas, ya ha quedado acreditado (véanse los anteriores apartados 46 y 50) que
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el Formulario que presenté la demandante ante la OAMI indicaba claramente que
pretendia formular oposicién contra la solicitud de marca comunitaria de que se
trata y que invocaba, a estos efectos, riesgo de confusién. Por lo tanto, la Divisién de
Oposicién no fue mas alla de la solicitud ni de los motivos presentados por la
demandante; en consecuencia, respeté el alcance del litigio tal y como lo definié la
demandante.

Por lo que respecta, en segundo lugar, a si las pruebas eran suficientes, el Tribunal
de Primera Instancia considera que la resolucion de la Divisién de Oposicién podia
ser legitimamente adoptada basindose en las pruebas de las que ésta disponia en el
momento de su adopcién. En efecto, un examen de dicha resolucién revela que
todos los datos facticos sobre los que se basé la Divisién de Oposicién estaban a su
disposicién sin necesidad de recurrir a la Explicacién de los motivos redactada en
inglés, respecto de la cual la referida resolucién sefiala expresamente que no podia
ser tomada en consideracién. La apreciacién del fundamento de la oposicidn,
consistente en un examen del riesgo de confusién entre la marca solicitada y la
marca anterior, figura en las paginas 5 a 8 de la resolucién.

En primer lugar, en cuanto a la comparacién de los productos de que se trata, la
Divisién de Oposicién sefiala que los productos a los que se refiere la solicitud de
marca comunitaria comprendidos en las clases 29 y 31 estan protegidos también por
la marca anterior, excepto en un caso, que se refiere, no obstante, a un producto muy
parecido a un producto protegido por la marca anterior. Igualmente, la Divisién de
Oposicién considera, en relacién con algunos de los productos comprendidos en la
clase 30 designados en la solicitud de marca, bien que presentan un cierto grado de
similitud con productos protegidos por la marca anterior, bien que forman un grupo
de productos que incluye tales productos o que incluso son idénticos a ellos. En
relacién con los demds productos comprendidos en la clase 30, la Divisién de
Oposicién sefiala que son diferentes de los protegidos por la marca anterior.

En segundo lugar, por lo que respecta a la comparacién de los signos controvertidos,
la Divisién de Oposicién, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal de
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Justicia en la materia (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec.
p. I-6191, apartado 23), examina las similitudes fonéticas, visuales y conceptuales de
las dos marcas. En particular, sefiala un cierto grado de similitud fonética y una
similitud visual de las dos marcas, y estima que no es posible una comparacién
conceptual de los signos, puesto que el vocablo «calvo» sélo tiene significado en
espanol, mientras que el vocablo «calavo» sera percibido, en todas las lenguas
comunitarias, como una marca de fantasia.

La Divisién de Oposicién concluye resumiendo que los signos en conflicto son
visualmente similares con un bajo grado de similitud fonética desde una perspectiva
global, siendo posible su diferenciacién conceptual tdnicamente por parte del
consumidor espafol, y que existe identidad o similitud entre algunos de los
productos para los que se encuentra registrada la marca anterior y aquellos para los
que ha sido solicitada la marca comunitaria en clases 29, 30 y 31. Por otra parte, la
Divisién de Oposicion sefala que los productos de que se trata son productos de
consumo masivo en cuya adquisiciéon el consumidor no presta una atencién
particularmente elevada. Basdndose en estas consideraciones, estima que existe
riesgo de confusién entre las marcas de que se trata, que incluye el riesgo de
asociacién, por lo que respecta a los referidos productos idénticos o similares.

Es necesario sefialar que dicho examen, cuyo fundamento, por otra parte, no discute
la interviniente, se inscribe estrictamente en el marco de lo que la Division de
Oposicién estaba obligada a examinar a raiz de la solicitud de la demandante, a
saber, el riesgo de confusién. Este examen podia realizarse dnicamente sobre [a base
de una comparacién de los signos controvertidos y de los productos de que se trata.
Ahora bien, toda la informacidn relativa a estos dos criterios estaba contenida en la
solicitud de marca, el registro de la marca anterior y el Formulario, sin necesidad de
recurrir a la Explicacién de los motivos de la demandante ni a otras fuentes de
informacién.
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A este respecto, es preciso distinguir el presente caso de los de los asuntos que
dieron lugar a las sentencias Starix y Galaxia, antes citadas, invocadas por la Sala de
Recurso en la resolucién impugnada y por la interviniente en su escrito de
contestacién. En efecto, como se desprende del apartado 64 de la sentencia Starix,
asi como del apartado 38 de la sentencia Galdxia, las demandantes en estos dos
asuntos alegaban, ante el Tribunal de Primera Instancia, la notoriedad de la marca
anterior (articulo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94). Si bien las partes
demandantes en esos dos asuntos habian mencionado en el procedimiento ante la
OAMI la notoriedad de sus marcas respectivas, esta mencién se habia hecho, no
obstante, de modo incidental, dentro de una argumentacién centrada en el
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, para apoyar la existencia de
riesgo de confusién, sin invocar el articulo 8, apartado 5, de dicho Reglamento
(sentencias Starix, apartado 68, y Galdxia, apartado 41), y, en el asunto que dio lugar
a la sentencia Starix, sin que se hubiera aportado prueba alguna de la notoriedad
(sentencia Starix, apartado 12). En tales circunstancias, el Tribunal de Primera
Instancia desestimé el motivo, planteado por las demandantes en esos dos asuntos,
de que la Sala de Recurso debia haber examinado el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94, que ellas no habian invocado. En cambio, en el presente
asunto, como se ha sefialado anteriormente, no sélo la demandante habia alegado
claramente el motivo basado en el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94 en el procedimiento ante la OAM]I, sino que también ésta disponia de todos
los datos facticos para poder examinar el fundamento de dicho motivo.

De lo anterior se deriva que la Divisién de Oposicién no se extralimité en sus
competencias al no desestimar la oposicién de la demandante por infundada debido
a la falta de traduccidén de la Explicacién de los motivos. Por consiguiente, la Sala de
Recurso incurrié en error de Derecho al anular la resolucién de la Divisién de
Oposicién y al desestimar la oposicién por infundada.

De ello se deduce que procede estimar el tnico motivo de la demandante y declarar
que la resolucién impugnada infringe los articulos 42, apartado 3, y 74, apartado 1,
del Reglamento n°® 40/94, en relacién con la regla 20, apartado 3, del Reglamento
n° 2868/95.
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Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso sera 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 resolucién impugnada, procede condenarla al pago de las
costas de la demandante, de conformidad con las pretensiones de ésta. La
interviniente cargard con sus propias costas, al haber sido desestimadas sus
pretensiones.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolucién de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
de 8 de noviembre de 2004 (asunto R 159/2004-1).

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

Pirrung Meij Pelikanova

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 16 de enero de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon J. Pirrung
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