SUNRIDER / OAMI — VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN Y FRIESLAND BRANDS (VITATASTE Y METABALANCE 44)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 28 de abril de 20047

En los asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02,

The Sunrider Corp., con domicilio social en Torrance, California (Estados
Unidos), representada por el Sr. A. Kocklauner, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en los que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la
Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) son

Vitakraft-Werke Wiihrmann & Sohn, con domicilio social en Bremen (Alemania),

en el asunto T-124/02,

y

* Lengua de procedimiento: alemdn.
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Friesland Brands BV, con domicilio social en Leeuwarden (Paises Bajos),

que tienen por objeto los recursos interpuestos, en el asunto T-124/02, contra la
resolucién de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 17 de enero de 2002 (asunto
R-386/2000-2), relativa a un procedimiento de oposicién entre Vitakraft-Werke
Wiithrmann & Sohns y The Sunrider Corp., y, en el asunto T-156/02, contra la
resolucion de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 21 de febrero de 2002 (asunto
R-34/2000-1), relativa a un procedimiento de oposicién entre Friesland Brands
BV y The Sunrider Corp.,

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

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y
A W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de
septiembre de 2003;
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dicta la siguiente

Sentencia

Marco juridico

El articulo 81 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 version
modificada, dispone:

«Reparto de gastos

1. Recaeran en la parte vencida en un procedimiento de oposicion, de caducidad,
de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, asi como |...] todos
los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los
procedimientos [...].

2. No obstante, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o
varios de los clementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la
division de oposicion, la division de anulacion o la sala de recurso dispondra que
los gastos se repartan de otro modo.

3. Recaeran en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la
oposicion, la solicitud de caducidad o de nulidad o ¢l recurso, o no renovando cl
registro de la marca comunitaria o renunciando a clla, ponga fin al procedimicento,
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las tasas asi como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones
previstas en los apartados 1y 2.

4. En caso de sobreseimiento, la divisién de oposicidn, la divisién de anulacion o
la sala de recurso fijard libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la division de oposicion, la divisién de
anulacion o la sala de recurso en un acuerdo de liquidacion de gastos distinto del
que se dispone en los apartados precedentes, la sala o la division correspondiente
tomard nota de tal acuerdo.

[...]»

La regla 51 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre
de 1995, por el que se establecen normas de ejecuciéon del Reglamento (CE)
n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, tiene el siguiente tenor:

«Restitucién de la tasa de recurso

Se ordenard la restitucién de la tasa de recurso en caso de revisién prejudicial o
cuando la Sala estime el recurso, si la restitucién es justa en razén de la existencia
de un vicio substancial de procedimiento. En caso de revisién prejudicial, la orden
de restitucion serd dictada por la instancia cuya resolucién haya sido impugnada
v, en los demds casos, por la Sala de Recurso.»
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Antecedentes de los litigios

Asunto T-124/02

El 28 de marzo de 1996, la demandante presenté una solicitud de marca
comunitaria ante la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). La fecha de presentacion que se
atribuyé a dicha solicitud fue el 1 de abril de 1996.

La marca cuyo registro se solicit6 es el signo denominativo VITATASTE.

El registro de la marca se solicitd para productos incluidos en las clases 5y 29 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para cl Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y
modificada, y que respondian, respectivamente, a las siguientes descripciones:

— Clase 5: «Medicamentos, productos farmacéuticos, veterinarios y quimicos
para la higicne; sustancias dietéticas y sustitutos nutritivos para uso médico;
alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o
minerales para uso dictético o como complementos nutritivos; preparaciones
y sustancias para uso dental y técnico dental; concentrados o complementos
nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud».
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— Clase 29: «Carne, pescado, moluscos y crusticeos no vivos, aves y caza;
carnes y embutidos, marisco, aves y caza en conserva o ultracongelados;
frutas y verduras (incluyendo setas y patatas, especialmente patatas fritas u
otros productos a base de patata) en conserva, ultracongeladas, secas,
hervidas o preparadas para su consumo instantineo; sopas o conservas de
sopa; ensaladas preparadas; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras,
también ultracongelados; huevos, leche, queso y otros productos licteos;
bebidas, principalmente a base de leche; postres, principalmente a base de
leche o de productos licteos; confituras, mermeladas, compotas, jaleas de
frutas y de verduras; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y
hierbas en conserva para la cocina; aceites y grasas comestibles incluyendo
margarina; concentrados y suplementos nutritivos no médicos a base de
hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de
aperitivos».

El 12 de enero de 1998, la solicitud de marca fue publicada en el Boletin de
Marcas Comunitarias.

El 6 de abril de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de
la Oficina formulé oposicién, con arreglo al articulo 42, apartado 1, del
Reglamento n°® 40/94, contra el registro de la marca para todas las categorfas de
productos contempladas en la solicitud de marca. La oposicién se basaba en la
existencia de las marcas alemanas VITAKRAFT y VITA, registradas para diversos
productos incluidos en la clase 5.

Mediante escrito de 30 de noviembre de 1998, la demandante restringié la
relacién de productos contenida en la solicitud de marca, renunciando a solicitar
el registro de la marca para los denominados «productos veterinarios».
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Mediante escrito de 19 de enero de 1999, la demandante solicité a la Oficina, en
particular, que tuviese en cuenta, en cualquier resolucion futura relativa a los
gastos del procedimiento de oposicién, que no existia similitud entre muchos de
los productos contemplados en la solicitud de marca y los productos para los que
se habian registrado las marcas en cuya existencia se basaba la oposicion.

Mediante escrito de 16 de abril de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la
Sala de Recurso retiré la oposicion.

Mediante comunicacién de 10 de mayo de 1999, la Division de Oposicion de la
Oficina indicé a la demandante y a la otra parte en ¢l procedimicento ante la Sala
de Recurso (en lo sucesivo, «partes en el procedimiento de oposicién») que iba a
adoptar una resolucién sobre los gastos del procedimiento de oposicidn, con
arreglo al articulo 81 del Reglamento n°® 40/94, a menos que las partes en el
procedimiento de oposicion le notificasen, antes del 10 de julio de 1999, que
habian llegado a un acuerdo entre ellas al respecto.

Mediante escrito de 30 de diciembre de 1999, la otra parte en el procedimiento
ante la Sala de Recurso solicit6 a la Oficina que adoptase una resolucion sobre los
gastos del procedimiento de oposicion.

Mediante resolucion de 16 de marzo de 2000, la Division de Oposicion ordend,
con arreglo al articulo 81, apartado 3, del Reglamento n® 40/94 que la
demandante soportase los gastos del procedimiento de oposicion. En sustancia, la
Divisién de Oposicidn considerd que la otra parte en el procedimiento ante la Sala
de Recurso retird la oposicion a raiz de la retirada parcial de la solicitud de marca,
que se produjo tras el inicio de la fase contradictoria del procedimicnto de
oposicion,

IT-1159



14

15

16

17

SENTENCIA DE 28.4.2004 — ASUNTOS ACUMULADOS T-124/02 Y T-156/02

El 13 de abril de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con
arreglo al articulo 59 del Reglamento n°® 40/94. Solicité que se anulase la
resolucién de la Divisién de Oposicién, que se ordenase que la otra parte en el
procedimiento ante la Sala de Recurso soportara los gastos del procedimiento de
oposicién y que se le restituyese la tasa de recurso, conforme a la regla 51 del
Reglamento n°® 2868/95.

Mediante resolucion de 17 de enero de 2002, notificada a la demandante el 9 de
abril de 2002 (en lo sucesivo, «resolucién impugnada en el asunto T-124/02»), la
Sala Segunda de Recurso de la Oficina anulé la resolucién de la Divisién de
Oposicion y ordend que cada una de las partes en el procedimiento de oposicién
soportase sus propios gastos ocasionados durante los procedimientos de
oposicién y de recurso. En sustancia, la Sala de Recurso consideré que la
resolucién sobre los gastos del procedimiento de oposicién debia adoptarse con
arreglo al articulo 81, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94. Mais
especificamente, consideré que el reparto de los gastos entre las partes en el
procedimiento de oposicién era una exigencia de equidad, en el sentido del
articulo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, dado que éstas, mediante la
retirada parcial de la solicitud y la retirada de la oposicién, habian «ambas, en
cierta medida, puesto fin al procedimiento».

Asunto T-156/02

El 28 de marzo de 1996, la demandante presentd una solicitud de marca
comunitaria ante la Oficina. La fecha de presentacién que se atribuyé a dicha
solicitud fue el 1 de abril de 1996.

La marca cuyo registro se solicitd es el signo denominativo METABALANCE 44.
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El registro de la marca se solicit6 para productos incluidos en las clases 5 y 29 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 que respondian, respectivamente, a las siguientes descripciones:

— Clase §5: «Medicamentos, productos farmacéuticos, veterinarios y quimicos

para la higiene; sustancias dietéticas y sustitutos nutritivos para uso médico;
alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o
minerales para uso dietético o como complementos nutritivos; preparaciones
y sustancias para uso dental y técnico dental; concentrados o complementos
nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud».

Clase 29: «Carne, pescado, moluscos y crustdceos no vivos, aves y caza;
carnes y embutidos, marisco, aves y caza en conserva o ultracongelados;
frutas y verduras (incluyendo sctas y patatas, especialmente patatas fritas u
otros productos a base de patata) en conscrva, ultracongeladas, secas,
hervidas o preparadas para su consumo instantdnco; sopas o conservas de
sopa; ensaladas preparadas; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras,
también ultracongelados; huevos, leche, queso y otros productos lacteos;
bebidas, principalmente a base de leche; postres, principalmente a base de
leche o de productos licteos; confituras, mermeladas, compotas, jaleas de
frutas y de verduras; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y
hierbas en conserva para la cocina; aceites y grasas comestibles incluyendo
margarina; concentrados y suplementos nutritivos no médicos a basc de
hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de
aperitivos».

El 14 de abril de 1998, la solicitud de marca fue publicada en ¢l Boletin de Marcas
Comunitarias.
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El 13 de julio de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
formulé oposicién, con atreglo al articulo 42, apartado 1, del Reglamento
n° 40/94, contra el registro de la marca para todos los productos contemplados en
la solicitud de marca. La oposicion se basaba en la existencia de las marcas
BALANCE y BALANS, registradas en distintos Estados miembros para diversos
productos incluidos en las clases 3, 5, 29, 30, 31 y 32.

Mediante escrito de 16 de abril de 1999, la demandante restringi6 la relacién de
productos contenida en la solicitud de marca, renunciando a solicitar el registro de
la marca para los productos denominados «huevos, leche, queso y otros
productos licteos; bebidas, principalmente a base de leche; postres, principal-
mente a base de leche o de productos licteos; aceites y grasas comestibles
incluyendo margarina». Asimismo informé a la Oficina de que las partes en el
procedimiento de oposicion habian llegado a una solucién amistosa y que la
limitacién de la relacién de productos contenida en la solicitud de marca se
inscribia en ese marco.

Mediante escrito de 11 de mayo de 1999, confirmado mediante escrito 17 de junio
de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso retir6 la
oposicion.

Mediante comunicacion de 28 de junio de 1999, la Divisién de Oposicién indico a
las partes en el procedimiento de oposicién que iba a adoptar una resolucién
sobre los gastos del procedimiento de oposicién, con arreglo al articulo 81 del
Reglamento n° 40/94, a menos que las partes en el procedimiento de oposicién le
notificasen, antes del 28 de agosto de 1999, que habian llegado a un acuerdo entre
ellas al respecto.

Mediante escrito de 17 de agosto de 1999, la demandante informé a la Oficina de
que las partes en el procedimiento de oposicion no habian llegado a ningtin
acuerdo sobre los gastos del procedimiento de oposicion y le solicité que adoptase
una resolucién al respecto. Por otra parte, la demandante solicité a la Oficina que
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tuviese en cuenta, en la futura resolucion, que no existia similitud entre muchos de
los productos contemplados en la solicitud de marca y los productos para los que
se habian registrado las marcas en cuya existencia se basaba la oposicién.

Mediante resolucion de 30 de noviembre de 1999, la Division de Oposicion
ordend, con arreglo al articulo 81, apartado 3, del Reglamento n® 40/94, que la
demandante soportase los gastos del procedimiento de oposicion. En sustancia, la
Divisién de Oposicion considerd que la otra parte en el procedimiento ante la Sala
de Recurso retird la oposicion a raiz de la retirada parcial de la solicitud de marca,
que se produjo tras el inicio de la fase contradictoria del procedimiento de
oposicion.

El 16 de diciembre de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina,
con arreglo al articulo 59 del Reglamento n® 40/94. Solicité que se anulase la
resolucion de la Divisiéon de Oposicion, que se ordenase que la otra parte en el
procedimiento ante la Sala de Recurso soportara los gastos del procedimiento de
oposicion y que se le restituyese la tasa de recurso, conforme a la regla 51 del
Reglamento n® 2868/95.

Mediante resolucién de 21 de febrero de 2002, notificada a la demandante el
13 de marzo de 2002 (en lo sucesivo, «resolucion impugnada en el asunto
T-156/02»), la Sala primera de Recurso de la Oficina anuld la resolucion de la
Divisién de Oposicion y ordend que cada una de las partes en el procedimiento de
oposicion soportase la mitad de la tasa de oposicion y sus propios gastos
ocasionados durante los procedimientos de oposicion y de recurso. Ademds,
ordend que se restituyese la tasa de recurso a la demandante. En sustancia, la Sala
de Recurso consideré que la resolucion sobre los gastos del procedimiento de
oposicién debia adoptarse con arreglo al articulo 81, apartados 2 y 3, del
Reglamento n® 40/94. Més concretamente, considerd que procedia ordenar el
reparto de los gastos entre las partes del procedimiento de oposicion, ya que, a
raiz de la retirada parcial de la solicitud y de la retirada de la oposicion, «se [habia
puesto] fin de comiin acuerdo al litigio entre las partes». En cuanto a la restitucion
de la tasa de recurso, la Sala de Recurso sefald que la Division de Oposicion habia
desestimado implicitamente y de forma no motivada la solicitud de Ila
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demandante, formulada en su escrito de 17 de agosto de 1999, de que se tuviese
en cuenta el alcance de la oposicién en la resolucién sobre los gastos del
procedimiento de oposicién. Por consiguiente, consideré que la resolucién de la
Divisién de Oposicién adolecia de vicios sustanciales de forma.

Procedimiento y pretensiones de las partes

Mediante escritos presentados en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia
los dias 17 de abril y 15 de mayo de 2002 y registrados con los niimeros T-124/02
y T-156/02, respectivamente, la demandante interpuso los presentes recursos.

La Oficina present sus escritos de contestacién en la Secretarfa del Tribunal de
Primera Instancia el 4 de septiembre de 2002.

Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia
de 3 de julio de 2003, se acumularon los asuntos T-124/02 y T-156/02 a efectos de
la fase oral del procedimiento y de la sentencia, con arreglo al articulo SO del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule parcialmente la resolucién impugnada en el asunto T-124/02, por
cuanto ordend que la demandante soportase sus propios gastos, ocasionados
durante los procedimientos de oposicién y de recurso, y por cuanto no ordenéd
que se le restituyese la tasa de recurso.
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— Anule parcialmente la resolucién impugnada en el asunto T-156/02, por
cuanto ordend que la demandante soportase sus propios gastos, ocasionados
durante los procedimientos de oposicion y de recurso.

— Condene en costas a la Oficina en los asuntos acumulados T-124/02 y
T-156/02.

La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que, en los asuntos
acumulados T-124/02 y T-156/02:

— Desestime los recursos.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

En el asunto T-124/02, la demandante formula, en sustancia, dos pretensiones
distintas. La primera consiste en que se anule la resolucion impugnada, por cuanto
ordend que la demandante soportara sus propios gastos, ocasionados durante los
procedimientos de oposicion y de recurso. La segunda consiste en que se anule la
resolucién impugnada por cuanto no ordené que sc le restituyese la tasa de
recurso. En el asunto T-156/02, la demandante formula una sola pretension,
analoga a la primera pretension formulada en ¢l asunto T-124/02.
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En apoyo de la primera pretension en el asunto T-124/02 y del recurso en el
asunto T-156/02, la demandante invoca dos motivos. El primer motivo se deriva
de que las resoluciones impugnadas deberfan haberse basado en el articulo 81,
apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y no en el apartado 3 de dicho articulo. El
segundo motivo se deriva de una aplicacion errénea del articulo 81, apartado 2,
en relacién con el apartado 3 de ese mismo articulo del Reglamento n°® 40/94. En
apoyo de la segunda pretension en el asunto T-124/02, la demandante invoca
otros dos motivos, derivados de la infraccién de la regla 51 del Reglamento
n° 2868/95 y del incumplimiento de la obligacién de motivacién, respectivamente.

Sobre las pretensiones relativas a los gastos de oposicién y de recurso

Sobre el primer motivo, derivado de que las resoluciones impugnadas deberfan
haberse basado en el articulo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y no en el
apartado 3 de dicho articulo

— Alegaciones de las partes

La demandante alega que, como consecuencia de las soluciones amistosas a que
llegaron las partes, habia desaparecido el objeto de los procedimientos de
oposicion. Por lo tanto, segin la demandante, las resoluciones relativas a los
gastos de los procedimientos de oposicion deberian haberse basado en el
articulo 81, apartado 4, del Reglamento n® 40/94 y no en el apartado 3 de dicho
articulo. Afirma que, en el caso de autos, la primera disposicién constituye una lex
specialis con respecto a la segunda.

La Oficina considera que las Salas de Recurso basaron fundadamente las
resoluciones impugnadas en el articulo 81, apartado 3, del Reglamento n°® 40/94.
A este respecto, manifiesta que dicha disposicién se refiere a aquellos supuestos en
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los que, como en el caso de autos, es un actuacion procesal de las partes en el
procedimiento administrativo la que pone fin a éste. En cambio, segin ella, el
articulo 81, apartado 4, de ese mismo Reglamento sélo se aplica cuando
desaparece el objeto de dicho procedimiento debido a circunstancias externas a
éste, como la cancelacion de la marca en cuya existencia se basa la oposicion o la
denegacion del registro de la marca solicitada como consecuencia de otra
oposicion. Por lo tanto, segin la Oficina, el articulo 81, apartado 3, del
Reglamento n°® 40/94 constituye una lex specialis con respecto al apartado 4 del
mismo articulo.

— Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Como sefiala acertadamente la Oficina, el articulo 81, apartado 3, del Reglamento

> 40/94 se refiere a aquellos supuestos en que se pone fin al procedimiento
administrativo mediante un actuacion procesal unilateral de una de las partes de
dicho procedimiento, o incluso, en lo que se refiere a la no renovacién del registro
de la marca comunitaria a raiz de la omision de una actuacion procesal. Entre las
actuaciones procesales contempladas se encuentran, en particular, los supuestos
de retirada de otra actuacién procesal, como la solicitud de marca, la oposiciéon o
el recurso. A este respecto, dicha disposicion no establece ninguna distincién
seglin que la actuacion procesal retirada fuese o no la que inicié el procedimiento
de que sc trate. Ahora bien, en el segundo caso, por ejemplo, en caso de retirada
de la solicitud de marca durante un procedlmlento de oposicion, desaparece el
objeto de dicho procedimiento, lo que implica el sobreseimiento. En cambio, el
articulo 81, apartado 4, del Reglamento n® 40/94 contempla de forma genérica
todos los supuestos de sobreseimiento.

Por lo tanto, se desprende tanto del tenor literal como del sistema de dichas
disposiciones que el articulo 81, apartado 3, del Reglamento n® 40/94 constituye
una lex specialis con respecto al apartado 4 del mismo articulo, en la medida en
que el apartado 3 abarca supuestos en los que la desaparicion del objeto del
procedimiento es consecuencia de la retirada unilateral de una actuacion procesal.
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Ademis, el articulo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 se aplica también
cuando, en un procedimiento inter partes, cada una de las partes retira la
actuacién procesal de la que es autora. En este sentido, carece de pertinencia a
efectos de la aplicacion de dicha disposicién la circunstancia de que la retirada de
la actuaci6n o actuaciones procesales haya venido o no motivada por un acuerdo
celebrado entre las partes fuera del procedimiento de que se trate.

En los presentes asuntos, la demandante puso fin parcialmente a los
procedimientos de oposicién limitando la relacién de productos contenida en
sus solicitudes de marca. Por lo tanto, en esa medida, desaparecié el objeto de
dichos procedimientos, sin que resultase sin embargo aplicable el articulo 81,
apartado 4, del Reglamento n°® 40/94. A continuacién, en la medida en que, tras la
limitacién de la relacién de productos, subsistia el objeto de los procedimientos de
oposicion, las otras partes en los procedimientos ante las Salas de Recurso
pusieron fin a dichos procedimientos mediante la retirada de las oposiciones.

En tales circunstancias, las Salas de Recurso basaron fundadamente sus
respectivas resoluciones sobre las costas de los procedimientos de oposicién
exclusivamente en el articulo 81, apartado 3, del Reglamento n°® 40/94.

Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en una aplicacién errénea de las disposiciones
del apartado 2, en relacion con las del apartado 3, del articulo 81 del Reglamento
n°® 40/94

— Alegaciones de las partes

La demandante alega que las Salas de Recurso aplicaron de forma errénea las
disposiciones del apartado 2 en relacién con las del apartado 3, del articulo 81 del
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Reglamento n°® 40/94. A este respecto, afirma que una decisién equitativa, como la
que exige el articulo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, requiere que se
examinen, siquiera de forma sumaria, las posibilidades de éxito de la oposicion.
En ese contexto, hace referencia al articulo 91 a de la Zivilprozessordnung (ley de
enjuiciamiento civil alemana) que, segun la jurisprudencia, impone dicho examen
sumario. Seguin la demandante, dicho criterio de evaluacion es aplicable al caso de
autos a través del articulo 79 del Reglamento n® 40/94. Segiin la demandante, las
Salas de Recurso renunciaron expresamente a examinar las posibilidades de éxito
de la oposicién. Por lo tanto, segin ella, las resoluciones impugnadas no se
atienen a la equidad, por cuanto ordenan mecdnicamente un reparto de los gastos
entre las partes del procedimiento de oposicion.

La demandante afirma que si las Salas de Recurso hubiesen examinado
correctamente, siquicra de forma sumaria, las posibilidades de éxito de las
oposiciones, deberian haber concluido que la totalidad de los gastos de los
procedimientos de oposicién debian haberse puesto, en ambos casos, a cargo de la
otra partec en el procedimiento ante la Sala de Recurso. En efecto, segun la
demandante, dichas oposiciones estaban condenadas al fracaso.

A este respecto, la demandante invoca, en primer lugar, la clara diferencia
existente, segun ella, entre las marcas solicitadas, por una parte, y las marcas en
cuya existencia se basaba la oposicién, por otra.

Por lo que sec reficre, mas especificamente, al asunto T-124/02, la demandante
alega, en scgundo lugar, el escaso cardcter distintivo del elemento «vita». Por
tltimo, afirma que los productos contemplados en la solicitud de marca, tras la
limitacion de dicha solicitud, no son similares a aquéllos para los que estaban
registradas las marcas en cuya existencia se basaba la oposicion.
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Por lo que se refiere al asunto T-156/02, la demandante alega también la
inexistencia de pruebas del uso efectivo de las marcas en cuya existencia se basa la
oposicién y de la validez juridica de algunas de dichas marcas.

Ademads, segun la demandante, las Salas de Recurso violaron el principio de
proporcionalidad al condenar a una parte a soportar el 50 % de los gastos de los
procedimientos de oposicion, cuando dicha parte Ginicamente retiré ocho tipos de
productos (en el asunto T-156/02), e incluso un solo tipo de productos (en el
asunto T-124/02), de un total de entre 50 y 60 tipos de productos contemplados
en las solicitudes de marca.

En ese contexto, la demandante invoca una serie de argumentos de caricter
genérico, que se oponen, segun ella, al reparto de los gastos realizado por las Salas
de Recurso. En primer lugar, expone que dicha solucién tiene como consecuencia
que una oposicion manifiestamente infundada no lleve aparejada ninguna
sancion. En segundo lugar, los operadores se verdn mds bien inducidos, segiin
la demandante, a formular oposicién contra el registro de una marca para la
totalidad de los productos contemplados en la solicitud de marca, puesto que no
tendrian que temer ninguna consecuencia desfavorable en cuanto a los gastos en el
supuesto de que el procedimiento de oposicién finalizase anticipadamente. En
tercer lugar, la demandante afirma que los solicitantes de marca no se ven
incitados a poner fin a un procedimiento de oposicién manifiestamente
condenado al fracaso mediante la limitacién de la relacion de productos para
los que se solicita el registro de la marca, puesto que ello implicaria una resolucién
sobre los gastos de procedimiento més desfavorable que la que se adoptaria en el
supuesto de que la Oficina se pronunciase sobre la oposicién en el marco de un
procedimiento contencioso.

La Oficina contesta que las Salas de Recurso aplicaron correctamente las
disposiciones del apartado 2, en relacion con las del apartado 3, del articulo 81
del Reglamento n°® 40/94. Alega que el articulo 81, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94 no enuncia ningin criterio que especifique las modalidades que deberia
adoptar la resolucién relativa al reparto de los gastos. Por lo tanto, segtin la
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Oficina, tanto la aplicacién de la regla de equidad prevista por dicha disposicion
como cualquier resolucién que, basandose en ella, se adopte en un caso concreto
dependen de la discrecionalidad de las Salas de Recurso, quedando el control del
Tribunal circunscrito a la cuestion de un eventual abuso de dicha facultad. Ahora
bien, en el caso de autos, alega, no hay nada que permita deducir que las Salas de
Recurso hayan abusado de su facultad discrecional.

Segiin la Oficina, la situacion en los presentes asuntos, caracterizada por el hecho
de que cada una de las partes en el procedimiento de oposicion puso fin a dicho
procedimiento, una mediante la retirada parcial de la solicitud de marca y la otra
mediante la retirada de la oposicion, es asimilable a una situacion en la que se
desestimen respectivamente una o varias pretensiones de las partes.

Mis especificamente, la Oficina alega que las Salas de Recurso no tenian la
obligacion de examinar las posibilidades de éxito de la oposicion. A este respecto,
alega que ni los Derechos de los Estados miembros relativos a los procedimientos
administrativos y judiciales, ni ¢l Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
Primera Instancia, contienen ninguna norma segin la cual, para adoptar una
resolucién relativa a los gastos de un procedimiento al que se ha puesto fin
mediante determinadas actuaciones de las partes, hubiera que tener en cuenta las
posibilidades de éxito de las respectivas pretensiones o incluso el estado del
procedimiento en ese momento.

— Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Segin el articulo 81, apartado 3, del Reglamento n® 40/94, recaerdn en la parte
que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposicion, la solicitud de
caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro de la marca
comunitaria o renunciando a clla, ponga fin al procedimiento, las tasas asi como
los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los
apartados 1y 2. Segun el apartado 1 de ese mismo articulo, recacran en la parte
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vencida en un procedimiento de oposicién, de caducidad, de nulidad o de recurso
las tasas sufragadas por la otra parte, asi como todos los gastos sufragados por la
misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos.

Se desprende de ello, en lo que se refiere al procedimiento de oposicién, que una
parte que pone fin a dicho procedimiento renunciando a sus pretensiones, en
particular, mediante la retirada de la solicitud de marca o de la oposicién, se
asimila a una parte vencida y, por consiguiente, debe, en principio, soportar las
tasas y gastos realizados por la otra parte. Sélo se exceptiia la aplicacién de esta
regla cuando resulta aplicable el articulo 81, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94, segtin el cual «en la medida en que las partes pierdan respectivamente en
uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija,
la divisién de oposicién, la divisién de anulacién o la sala de recurso dispondra
que los gastos se repartan de otro modo». En este sentido, si bien dicha
disposicioén prevé dos supuestos distintos que dan lugar a un reparto de los gastos
diferente al previsto en el apartado 1 de dicho articulo, no se opone a que ambos
supuestos se den simultdneamente. Asi, en caso de reparto de los gastos debido a
que han sido desestimadas respectivamente una o varias de las pretensiones de las
partes, la Oficina puede tener en cuenta consideraciones de equidad si un reparto
que sélo tenga en cuenta los diversos éxitos de las pretensiones conduce a un
resultado poco equitativo. Por lo tanto, la Oficina dispone de un amplio margen
de discrecionalidad en cuanto al reparto concreto de los gastos entre las partes.

En los presentes asuntos, por una parte, las solicitudes de marca fueron
parcialmente retiradas. Por otra parte, las oposiciones también fueron parcial-
mente retiradas, en la medida en que todavia subsistia el objeto del procedimiento
tras la limitacién de las solicitudes de marca. Por lo tanto, cada una de las partes
renuncié parcialmente a sus pretensiones.

Este supuesto debe asimilarse a aquél en que se desestiman respectivamente una o
varias pretensiones de las partes. En efecto, en la hipétesis, contemplada en el
articulo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, en que la Oficina, debido a la
retirada de la solicitud de marca o de la oposicién, no debe pronunciarse sobre la

m-1172



57

58

59

SUNRIDER / OAMI — VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN Y FRIESLAND BRANDS (VITATASTE Y METABALANCE 44)

oposicién, no puede haber, por definicion, ninguna parte vencida. Por lo tanto, en
esa hipétesis, la remision al apartado 2 de ese mismo articulo Gnicamente tiene
sentido si dichas disposiciones se interpretan relacionadas de tal forma que el
supuesto en que ambas partes del procedimiento administrativo sean parcialmente
vencidas se asimile al supuesto en que ambas renuncien parcialmente a sus
pretensiones. Ademds, resultaria incoherente no asimilar una parte que renuncia
parcialmente a sus pretensiones a una parte cuyas pretensiones son parcialmente
desestimadas. En efecto, como acaba de exponerse en el apartado 54 anterior, esta
asimilacion se produce, con respecto a la parte que renuncia totalmente a sus
pretensiones, en virtud de las disposiciones del articulo 81, apartado 1, en relacion
con las del apartado 3 de ese mismo articulo del Reglamento n® 40/94.

Por consiguiente, en este caso, las Salas de Recurso podian fundadamente tener en
cuenta la equidad al adoptar sus respectivas decisiones sobre el reparto concreto
de los gastos entre las partes, disponiendo de un amplio margen de
discrecionalidad al respecto.

En este sentido, contrariamente a lo que afirma la demandante, para repartir los
gastos entre las partes, las Salas de Recurso no estaban obligadas a examinar,
siquiera de forma sumaria, las posibilidades que cada una de dichas partes tenia
de que se estimasen sus pretensiones en estos procedimientos. En efecto, seria
contrario a la economia procesal examinar el fundamento de la oposicién a los
solos efectos del reparto de los gastos.

Por otra parte, es cierto que, en ambos asuntos, la reduccién de las relaciones de
productos contenidas en las solicitudes de marca afectaba Unicamente a un
reducido niimero de productos en relacion con el nimero total de productos que
figuraban en cllas y que, por lo tanto, como consecuencia de dicha limitacién, los
procedimientos de oposicion sélo quedaron desprovistos de objeto en una medida
limitada. En cambio, las oposiciones retiradas afectaban a una parte significativa
de los productos contemplados en las solicitudes de marca. Por lo tanto, las otras
partes en el procedimiento ante las Salas de Recurso renunciaron a sus
pretensiones en mayor medida que la demandante.
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Sin embargo, para repartir los gastos entre las partes en el procedimiento de
oposicion, las Salas de Recurso tampoco estaban obligadas a tener en cuenta la
medida exacta en que cada una de las partes habia renunciado a sus pretensiones.
En efecto, como acaba de declararse en el punto 54 anterior, las Salas de Recurso
disponen de un amplio margen discrecional al respecto. En ese contexto, procede
asimismo sefialar que, con arreglo al articulo 2, apartado 5, del Reglamento (CE)
n°2869/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se
han de abonar a la Oficina (DO L 303, p. 33), el importe de la tasa de oposicidn,
que figura entre los gastos recuperables, en virtud del articulo 81, apartado 1, del
Reglamento n°® 40/94 en relacién con la regla 94, apartado 6, del Reglamento
n° 2868/95, no depende del nimero de productos para los que el oponente desea
impedir el registro de la marca solicitada. Segiin dichas disposiciones, lo mismo
ocurre con los demds gastos recuperables, tales como, en particular, los gastos de
representacion. Por lo tanto, el hecho de que un oponente renuncie a sus
pretensiones en mayor medida que el solicitante de la marca no significa que la
equidad imponga que se le haga cargar con una cuota mayor de los gastos del
procedimiento de oposicién.

Por lo tanto, las Salas de Recurso no ignoraron las exigencias de la equidad al
ordenar, en el asunto T-124/02, que cada parte en el procedimiento de oposicién
soportase sus propios gastos, ocasionados durante los procedimientos de
oposicién y de recurso, y, en el asunto T-156/02, que cada parte en el
procedimiento de oposicién soportase la mitad de la tasa de oposicién y sus
propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposicién y de recurso.

De lo anterior se desprende que debe desestimarse el segundo motivo.

Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones de que se anulen las
decisiones impugnadas por cuanto ordenan que la demandante soporte sus
propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposicién y de recurso.
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Sobre la pretension relativa a la restitucion de la tasa de recurso en el asunto
T-124/02

Alegaciones de las partes

Por una parte, la demandante alega que la resolucién impugnada en el asunto
T-124/02 infringe la regla 51 del Reglamento n°® 2868/95. Segun la demandante,
la Sala Segunda de Recurso se abstuvo, equivocadamente, de ordenar que se le
restituyese la tasa de recurso, cuando la resolucién de la Division de Oposicion
adolecia de una violacién de las formas sustanciales. A este respecto, afirma que la
Divisién de Oposicion no tomd en consideraciéon ni menciond siquiera su
alegacién, formulada en su escrito de 19 de enero de 1999, segin la cual habia
que tener en cuenta el alcance de la oposicion en la futura decisién sobre los gastos
del procedimiento de oposicion.

Por otra parte, la demandante reprocha a la Sala Segunda de Recurso haber
incumplido la obligacién de motivacién, ya que, en la resolucion impugnada en el
asunto T-124/02, no indicé las razones por las que no habia estimado la
pretension de que se le restituyese la tasa de recurso, que la demandante habia
formulado en el escrito en que se exponian los motivos del recurso interpuesto
ante la Oficina.

La Oficina responde, por una parte, que en el escrito en que se exponian los
motivos del recurso interpuesto ante la Oficina, la demandante no alegé, en apoyo
de su pretension de restitucion de la tasa de recurso, que la Division de Oposicion
habia incurrido en vicios sustanciales de forma. Por el contrario, segin la Oficina,
en dicho escrito la demandante tinicamente reproché a la Division de Oposicion
haber interpretado de forma crronea el articulo 81, apartado 3, del Reglamento
n°® 40/94. Ademds, la Oficina afirma que no hay nada que permita concluir que la
resolucién de la Division de Oposicion adolecia de vicios sustanciales de forma.
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67 Por otra parte, la Oficina considera que, al resultar obvio que no concurrian en el

68

69

70

caso de autos los requisitos para la restitucién de la tasa de recurso, la Sala
Segunda de Recurso no estaba obligada a especificar las razones por las que no
habfa estimado la correspondiente pretensién. Segiin la Oficina, la decisidn de la
Sala relativa a la tasa de recurso se recoge implicitamente en su resolucién relativa
a los gastos en general. En ese contexto, la Oficina expone que la aplicacién de la
regla 51 del Reglamento n° 2868/95 presupone que las pretensiones de la parte de
que se trate hayan sido estimadas en su totalidad. Ahora bien, la Oficina recuerda
que en este caso, la Sala de Recurso slo estim parcialmente la pretensién de la
demandante de que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
soportase los gastos del procedimiento de oposicién.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia

Por lo que se refiere al motivo basado en la infraccién de la regla 51 del
Reglamento n® 2868/95, procede sefialar que, segiin dicha disposicién, se
ordenard la restitucién de la tasa de recurso en caso de revisién prejudicial o
cuando la Sala estime el recurso, si la restitucién es justa en razén de la existencia
de un vicio substancial de procedimiento. En caso de revision prejudicial, la orden
de restitucion serd dictada por la instancia cuya resolucién haya sido impugnada
¥, en los demds casos, por la Sala de Recurso.

Se desprende del texto de dicha disposicién que la resolucién por la que se ordena
la restitucién de la tasa de recurso se adopta de oficio, sin que la parte que haya
interpuesto el recurso ante la Oficina tenga que formular pretensién alguna en ese
sentido.

Ello no significa, sin embargo, que la Sala de Recurso esté obligada a examinar de
oficio, cada vez que declara la anulacién de una resolucién, si dicha resolucién
adolece de algiin vicio sustancial de forma que pueda justificar la aplicacién de la
regla 51 del Reglamento n° 2868/95. Tal obligacién tampoco puede derivarse de
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la pretensién de restitucion de la tasa de recurso formulada por una de las partes,
cuando dicha pretension no esté respaldada por alegaciones concretas tendentes a
demostrar que se ha incurrido en un vicio sustancial de forma.

Como quiera que la demandante no invocd, en el escrito en el que se exponen los
motivos de su recurso, ningun vicio sustancial de forma de la resolucién de
oposicion, la Sala de Recurso no infringid la regla 51 del Reglamento n°® 2868/95
al desestimar implicitamente la pretension de la demandante. Por lo tanto, el
presente motivo debe ser desestimado.

Por lo que se refiere al motivo basado en el incumplimiento de la obligacion de
motivacién, procede recordar que, en virtud del articulo 73, primera frase, del
Reglamento n® 40/94, las resoluciones de la Oficina deberdn motivarse. Esta
obligacion tiene el mismo alcance que la consagrada en el articulo 253 CE.

Segin jurisprudencia reiterada, la obligacion de motivar las decisiones individua-
les 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 decision [véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de
Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comision, C-350/88, Rec. p. I-
395, apartado 15; y las 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 fiir Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS),
T-388/00, Rec. p. 114301, apartado 59]. Para apreciar si la motivacién de una
decisién 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/Conscjo, C-122/94, Rec. p. 1-881, apartado 29, y
sentencia Kuijer/Conscjo, antes citada, apartado 36).

II-1177



74

75

76

77

78

SENTENCIA DE 28.4.2004 — ASUNTOS ACUMULADOS T-124/02 Y T-156/02

En el caso de autos, hay que examinar si, como alega la demandante, la Sala de
Recurso incumplié la obligacién de motivacion al no exponer por qué no habia
ordenado la restitucion de la tasa de recurso a la demandante, cuando ésta lo
habfa solicitado en el escrito en el que expone los motivos de su recurso.

La Sala de Recurso, ciertamente, hubiera debido responder, siquiera brevemente,
a las eventuales alegaciones de la demandante tendentes a demostrar que los
requisitos enunciados en la regla 51 del Reglamento n® 2869/95, y en particular, el
relativo a la existencia de un vicio sustancial de forma atribuible al 6rgano de la
Oficina que resolvid en primera instancia, concurrian en el caso de autos. No
obstante, resulta obligado observar que la demandante no planteé ningtin
argumento de este tipo en el escrito en el que expone los motivos de su recurso. Al
contrario, se limité, como subraya con razén la Oficina, a alegar que la Divisién
de Oposicion habia cometido un error de Derecho al interpretar el articulo 81,
apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

Se sigue de ello que la Sala de Recurso no incumplié la obligacién de motivacién
al no exponer por qué no habia ordenado la restitucién de la tasa de recurso a la
demandante. Por consiguiente, el motivo basado en la infraccién del articulo 73,
primera frase, del Reglamento n® 40/94, debe asimismo desestimarse.

Por lo tanto, la pretensién de la demandante de que se anule la resolucién
impugnada por cuanto no orden6 que se le restituyese la tasa de recurso carece de
fundamento.

De todo lo anterior se desprende que procede desestimar los recursos en su
totalidad.
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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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte
demandante, procede condenarla al pago de las costas, con arreglo a las
pretensiones de la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar en costas a la demandante.

Forwood Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 28 de abril de 2004.

El Sccretario El Presidente

H. Jung N.J. Forwood
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