SENTENCIA DE 16.9.2004 — ASUNTO T-342/02

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 16 de septiembre de 2004

En el asunto T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., con domicilio social en Santa Monica,
California (Estados Unidos), representada por M*® F. de Visscher, E. Cornuy, E. De
Gryse y D. Moreau, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen y el Sr. D. Botis, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es

Moser Grupo Media, S.L., con domicilio en Santa Eulalia del Rio (Illes Balears),

que tiene por objeto un recurso contra la resolucién de la Sala Tercera de Recurso
de la OAMI de 5 de septiembre de 2002 (asunto R 437/2001-3), por la que se declara
la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la resolucién de la Divisién de
Oposicidn, relativa a un procedimiento de opos1c1on entre Moser Grupo Media, S.L.,
y Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y La Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretarfa del Tribunal de
Primera Instancia el 8 de noviembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestacion presentado en la Secretaria del
Tribunal de Primera Instancia el 7 de mayo de 2003;

celebrada la vista el 28 de abril de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 7 de noviembre de 1996, Moser Grupo Media, S.L., presenté una solicitud de
marca comunitaria ante 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
version modificada.
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La marca cuyo registro se solicit6 es la marca gréfica siguiente:

Los productos y servicios para los que se solicitd el registro de la marca estin
comprendidos en las clases 9, 16, 38, 39 y 41 en el sentido del Arreglo de Niza, de
15 de junio de 1957, relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, en su versién revisada y modificada, y corresponden,
para cada una de dichas clases, a la descripcién siguiente:

— «peliculas (films) impresionadas; discos compactos (audio-video); aparatos e
instrumentos cinematograficos, épticos y fotograficos», correspondientes a la
clase 9;

— «revistas, fotografias, carteles, impresos y publicaciones», correspondientes a la
clase 16;

— «servicios de difusién de programas de televisién y de radio», correspondientes
a la clase 38;

— «servicios de distribuciéon de todo tipo de publicaciones, de videos y de
peliculas», correspondientes a la clase 39;
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— «servicios de produccién de films (peliculas); servicios de produccién de
peliculas en cintas de video; servicios prestados por empresas dedicadas al
alquiler de cintas de video y de films cinematograficos; montaje de programas
radiofénicos y de televisién; servicios prestados por estudios cinematograficos»,
correspondientes a la clase 41.

El 9 de marzo de 1998, dicha solicitud se publicé en el Boletin de marcas
comunitarias n° 16/1998.

El 9 de junio de 1998, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (en lo sucesivo,
«demandante») formulé oposicidon, en virtud del articulo 42 del Reglamento
n° 40/94, contra el registro solicitado, y ello respecto a todos los productos y
servicios indicados en la demanda. La oposicién se basé en la marca nacional
anterior MGM registrada en Dinamarca (clases 9, 16 y 41), en Finlandia (clases 9
y 41), en Francia (clases 9, 15, 16, 35, 38 y 41), en Alemania (clase 9), en ltalia
(clases 9, 15, 16, 35, 38 y 41), en Portugal (clase 9), en Espaiia (clase 9), en Suecia
(clase 9), en los Paises del Benelux {clases 9, 15, 16, 20 y 41}, en Grecia (clases 9, 15
y 16), en el Reino Unido (clases 9, 35 y 41) y en Austria (clases 9, 16 y 41), asi como
en la solicitud de marca comunitaria n° 141820, presentada el 1 de abril de 1996, que
se refiere a productos y servicios comprendidos en las clases 9, 38 y 41.

Mediante resolucidon de 19 de febrero de 2001 (en lo sucesivo, «resolucién de la
Divisién de Oposicién»), la Division de Oposicién acogié la oposicién para todos los
productos y servicios de que se trata. Al examinar el asunto la Divisién de Oposicién
no tomé en consideracion algunas marcas nacionales anteriores, a saber, los
derechos reivindicados en Austria, en Grecia y en el Reino Unido, ni la solicitud de
marca comunitaria. En lo que atafie a las marcas nacionales mencionadas, se
prescindié de ellas por las razones siguientes. En primer lugar, el documento
aportado con el fin de probar el registro nacional obtenido en Austria ponia de
relieve que el titular del derecho en cuestién no era la demandante, sino Metro-
Goldwyn-Mayer Film Corp. En segundo lugar, la traduccién relativa al registro
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nacional obtenido en Grecia no era correcta ni suficiente y, por lo tanto, no fue
admitida. En tercer lugar, la prueba de la titularidad de registros nacionales en el
Reino Unido se basaba tnicamente en indicaciones extraidas de una base de datos
privada y era, por ello, insuficiente.

La resolucién de la Division de Oposicién se basé en el riesgo de confusion, con
arreglo al articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y precisaba que,
dado que se acogfa la oposicion sobre la base de dicha disposicién, el examen de las
alegaciones sustentadas en otros motivos de oposicién, fundados en el articulo 8,
apartados 4 y 5, era superfluo.

El 4 de abril de 2001 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud
del articulo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolucién de la Divisién de
Oposicion. Alegé que la Division de Oposicién deberfa haber tenido en cuenta los
derechos nacionales anteriores obtenidos en Austria, Grecia y el Reino Unido, asi
como la solicitud de marca comunitaria, y denegar la solicitud de marca comunitaria
para toda la Unién Europea con el fin de impedir la eventual transformacién de la
solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional, en virtud del
articulo 108 del Reglamento n° 40/94.

Mediante resolucién de 5 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolucion
impugnada»), la Sala Tercera de Recurso consideré que no procedia admitir el
recurso por cuanto la Division de Oposicién habia acogido las pretensiones de la
demandante, a efectos del articulo 58 del Reglamento n° 40/94. Sefialé que, ni
explicita ni implicitamente, la demandante habia solicitado que se adoptara una
resolucién cuyo objeto fuera impedir que Moser Grupo Media, S.L., transformara su
solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional. Hizo constar que,
ademds, de conformidad con el articulo 42 del Reglamento n° 40/94, la finalidad del
procedimiento de oposicién no es solucionar los conflictos de marcas a escala
nacional, sino impedir el registro de una marca comunitaria que vulnera derechos
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anteriores. Segun la Sala de Recurso, la obligacién de examinar la oposicién mas alla
de la cuestion del registro de la marca comunitaria no concuerda con la funcién
principal del procedimiento de oposicion ni con los principios de economia
procesal.

El signo denominativo MGM fue registrado como marca comunitaria en favor de la
demandante el 7 de octubre de 2002.

Procedimiento y pretensiones de las partes

Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el
8 de noviembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Confirme la resolucion de la Divisién de Oposicién, en la medida en que acoge
la oposicién para todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de
Moser Grupo Media, S.L., y deniegue el registro en su integridad sobre la base
de las marcas MGM registradas en el plano nacional.
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— Anule parcialmente la resolucién de la Divisién de Oposicidn, con caricter
principal, en la medida en que no tiene en cuenta la solicitud de registro de la
marca comunitaria de la demandante y, con caracter subsidiario, por cuanto no

tiene en cuenta las marcas nacionales anteriores registradas en Austria, Grecia y
el Reino Unido.

— Condene en costas a la OAML

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

La demandante invoca, en sintesis, un motivo Gnico, basado en la infraccion del
articulo 42, apartado 1, letra a), y del articulo 8, apartado 2, asi como del articulo 58
del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

La demandante considera que la Sala de Recurso cometié un error al estimar que la
resolucién de la Divisién de Oposicién no lesionaba sus derechos. Sefiala que la
resolucion de la Divisién de Oposicidn no acogié todas sus pretensiones, privandola
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de su derecho a un detenido examen de su asunto. A este respecto, alega que, por
cuanto la Divisién de Oposicién no tuvo en cuenta las marcas nacionales anteriores
obtenidas en Austria, Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria,
cuya tramitacién se desarrollaba en ese momento, Moser Grupo Media, S.L.,
siempre podria transformar su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca
nacional en los Estados miembros en relacién con los cuales su solicitud de marca
comunitaria no hubiera sido denegada por la Divisién de Oposicién sobre la base de
derechos anteriores de la demandante, con arreglo al articulo 108 del Reglamento
n° 40/94. Considera que habria quedado excluida dicha posibilidad si, como deberia
haber hecho, la Divisién de Oposicién se hubiera basado en todos los derechos
nacionales anteriores de la demandante, o bien en su solicitud de marca
comunitaria. Por lo tanto, a su juicio, las razones en que se fundamenta la
resolucién de la Divisién de Oposicién limitan los efectos de la denegacién de la
solicitud de Moser Grupo Media, S.L.

Por lo que respecta a la afirmacién de que la demandante no habia solicitado
explicitamente que la denegacién fuera lo mas amplia posible, la demandante alega
que tal peticién no es necesaria ni la exige el Reglamento n° 40/94. La demandante
considera que, habiendo basado su oposicién en varios derechos nacionales
anteriores y en su solicitud de marca comunitaria, con arreglo al articulo 8,
apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el objeto de su solicitud era obtener la
denegacién més amplia posible de la solicitud de marca comunitaria.

Alega que, segin la regla 20, apartado 6, 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), la Divisién de Oposicién deberia haber
suspendido el procedimiento de oposicién a la espera del registro definitivo de la
marca comunitaria MGM para, a continuacién, basar su resolucion en la marca
registrada.

Afirma que, por otra parte, la resolucion de la Divisién de Oposicién de no tomar en
consideracion los derechos nacionales anteriores obtenidos en Austria, Grecia y el
Reino Unido no se basa en ningtn motivo legitimo.
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Indica que la prueba del registro de la marca MGM en Austria fue inadmitida, por
cuanto se presentd a nombre de Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., y no a nombre
de la demandante. Afirma que, no obstante, se trata de la misma persona juridica. A
este respecto, la demandante se remite a la lista de sus filiales y de las sociedades de
su grupo, contenida en el anexo 6 de la demanda.

La demandante alega que no se tuvo en cuenta el registro de la marca griega porque
el nimero que figura en la traduccién no era el mismo ntimero del certificado de
registro. Sostiene que se trata de un error, ya que la traduccién adjunta a las
primeras observaciones en apoyo de la oposicién ni siquiera menciona el nimero
controvertido.

Sefiala, por ltimo, que las marcas presentadas a registro en el Reino Unido no se
tomaron en consideracién porque los documentos aportados eran copias
procedentes de bases de datos privadas. Observa, no obstante, que los documentos
que el 20 de febrero de 2000 presentaron los abogados de la demandante para
atender una peticién de informacién complementaria de la OAMI (certificados de
renovaci6én) proceden de la base de datos de la Patent Office del Reino Unido y son
aceptados por las oficinas locales de marcas.

En cuanto a la alegacién de que el objeto del procedimiento de oposicion no consiste
en resolver los conflictos de marcas en el plano nacional, considera que la Sala de
Recurso no tuvo en cuenta que el procedimiento de transformacion esta previsto en
el propio Reglamento n° 40/94, concretamente, en su articulo 108.

Por ello, a su juicio, la Sala de Recurso, asi como la Divisién de Oposicién, deberian
haber tenido en cuenta la posibilidad de que Moser Grupo Media, S.L., convierta su
solicitud de marca comunitaria en marca nacional y, por lo tanto, deberian haber
basado su denegacién de la marca solicitada en todas las marcas nacionales
anteriores invocadas y en la marca comunitaria de la demandante.
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Agrega que, dado que la marca MGM fue finalmente registrada el 7 de octubre de
2002, ya no tiene que suspenderse el procedimiento y el Tribunal de Primera
Instancia puede tomar en consideracion el registro. Considera que, por cuanto la
Divisién de Oposicién decidié acertadamente que existia un riesgo de confusion
entre la marca de la demandante MGM vy la marca grifica Moser Grupo Media, S.L.,
el mismo razonamiento es aplicable a la marca comunitaria MGM vya registrada.

Segiin la OAM]I, la demandante no solicité ni implicita ni expresamente que se
adoptara una resolucion destinada a impedir que el solicitante de la marca
comunitaria convierta su solicitud en una solicitud de marca nacional.

En lo tocante a la cuestion de si la OAMI estaba obligada a examinar la oposicién de
la manera mas amplia posible, ésta sostiene que el objetivo principal del
procedimiento de oposicién es proporcionar a los titulares de derechos anteriores
un instrumento para evitar el registro de marcas comunitarias incompatibles con sus
derechos anteriores, y no consiste en proteger los derechos de marcas ni resolver los
conflictos de marcas a escala nacional.

La OAMI considera que el articulo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 40/94
significa simplemente que no puede basar la desestimacion de la oposicién en el
hecho de que atin no se haya registrado una marca. Estima que la regla 20,
apartado 6, del Reglamento n° 2868/95 no obliga en modo alguno a la OAMI a
suspender el procedimiento de oposicidn.

Sostiene que, ademas, los articulos 108 a 110 del Reglamento n° 40/94, que
establecen las normas relativas a la transformacion de las solicitudes de marca
comunitaria en solicitudes de marca nacional, no constituyen el fundamento de un
interés jurfidico de los oponentes en exigir que las cuestiones relativas a la
transformacién en marca nacional se resuelvan en la fase de la oposicion. Segin la
OAM], el interés juridico que invoca la demandante ya deberia haber sido directo y
actual en el momento del procedimiento de oposicion.
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La OAMI recuerda que, en la préctica, la Divisién de Oposicién procura tener en
cuenta la mayor parte posible de derechos anteriores o, con cardcter subsidiario,
dictar resoluciones con el mayor alcance territorial posible, siempre que ello no
entorpezca el procedimiento.

Por tltimo, en lo tocante al hecho de que la Divisién de Oposicién no tuviera en
cuenta las marcas nacionales de la demandante, registradas en Austria, Grecia y el
Reino Unido, la OAMI recuerda que el titular de la marca austriaca no es la
demandante, sino una sociedad del mismo grupo, que, segin parece, es una persona
juridica distinta. En cuanto a la marca griega, el niimero de registro que figura en el
certificado de registro no es el mismo que aparece en su traduccién. Por lo que
respecta a las marcas britanicas, las pruebas que acreditan la pertenencia de éstas a
la demandante derivan de una base de datos privada. Por lo tanto, no es seguro que
las informaciones sean exactas y estén actualizadas. Asi, ]a OAMI considera que la
Divisién de Oposicién no tuvo en cuenta acertadamente las marcas nacionales de
que se trata.

Apreciacion del Tribunal de Primera Instancia

Esencialmente, la demandante reprocha a la OAMI el hecho de que Moser Grupo
Media, S.L., siempre pueda transformar su solicitud de marca comunitaria en
solicitud de marca nacional en los Estados en relacion con los cuales su solicitud de
marca comunitaria no haya sido denegada por la Divisién de Oposicién sobre la base
de las marcas anteriores de la demandante, con arreglo al articulo 108 del
Reglamento n° 40/94, habida cuenta de que la Divisién de Oposicién no tuvo en
cuenta las marcas nacionales anteriores de la demandante obtenidas en Austria,
Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria, cuya tramitacién se
desarrollaba a la sazén.
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Al respecto, procede recordar, ante todo, que el articulo 58 del Reglamento n° 40/94
establece que «las resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por
cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas».

En el presente asunto, ha quedado acreditado que la resolucién impugnada declaré
la inadmisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso debido a que la Division de
Oposicion habia acogido las pretensiones de la demandante, con arreglo al
articulo 58 del Reglamento n° 40/94.

A este respecto, debe senalarse que el objetivo del procedimiento de oposicién es
evitar el registro de marcas comunitarias incompatibles con marcas anteriores o que
vulneren derechos anteriores. Esta interpretacidn es la inica que permite alcanzar
los objetivos del Reglamento n° 40/94. En efecto, procede recordar que, a tenor del
segundo considerando del Reglamento n° 40/94, el régimen comunitario de marcas
confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento
Unico, marcas comunitarias que gocen de una proteccién uniforme y que produzcan
sus efectos en todo el territorio de la Comunidad y que el cardcter unitario de la
marca comunitaria asi expresado se aplica salvo disposicién en contrario de dicho
Reglamento.

Por consiguiente, procede considerar que la finalidad del procedimiento de
oposicién es otorgar a las empresas la posibilidad de oponerse, segin un
procedimiento Unico, a las solicitudes de marcas comunitarias que puedan crear
un riesgo de confusién con sus marcas o sus derechos anteriores, y no consiste en
solucionar con carécter preventivo posibles conflictos a escala nacional.

En el caso de autos ha quedado acreditado que se estim¢é la oposiciéon de la
demandante para todos los productos y servicios de que se trata y que se denegé el
registro de la marca comunitaria Moser Grupo Media, SL. Por lo tanto, la resolucién
de la Division de Oposicién acogié la pretension de la demandante.
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Debe examinarse atn la alegacién de la demandante segtn la cual el hecho de que la
Divisién de Oposicién no examinara sus marcas nacionales anteriores obtenidas en
Austria, Grecia y el Reino Unido ni su solicitud de marca comunitaria ha tenido
consecuencias juridicas negativas para ella, y ello independientemente de cémo se
resuelva el asunto.

A este respecto, procede recordar que es cierto que la regla 15, apartado 1, del
Reglamento n° 2868/95 dispone que «podré presentarse oposicién por la existencia
de una o varias marcas anteriores a efectos del apartado 2 del articulo 8 del
Reglamento (“marca anterior”) o de uno o varios derechos anteriores a efectos del
apartado 4 del articulo 8 del Reglamento (“derechos anteriores”)».

Ademds, del Reglamento n° 40/94 vy, en particular, del articulo 108, apartado 1,
letra a), del Reglamento n° 40/94, en vigor en el momento de los hechos de los que
trae causa el presente litigio, se desprende que «el solicitante o el titular de una
marca comunitaria podrd pedir que se transforme su solicitud o su marca
comunitaria en solicitud de marca nacional [...] si la solicitud de marca comunitaria
fuere desestimada, retirada o tenida por retirada».

I

También es cierto que los motivos de denegacién de la solicitud de marca
comunitaria determinan si la marca comunitaria puede registrarse en el plano
nacional. En efecto, el articulo 108, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 40/94
establece que no habré transformaciéon cuando lo que se pretende sea la proteccién
en un Estado miembro en el que, segin resolucién de la OAMI o del tribunal
nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegacién de
registro, de revocacién o de nulidad.
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No obstante, es evidente que el procedimiento de transformacién de la solicitud de
marca comunitaria en solicitud de marca nacional no es mds que una facultad del
solicitante de la marca comunitaria. Ademads, este procedimiento no confiere de
ningin modo a los solicitantes el derecho a que las autoridades nacionales
competentes acepten sus solicitudes. Al contrario, la decisidén sobre el posible
registro nacional queda reservada a las autoridades nacionales competentes.
Ademads, los oponentes tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos ante
dichas autoridades nacionales.

Por lo demas, nada impide que un solicitante cuya solicitud de marca comunitaria
haya sido denegada en un procedimiento de oposicion presente solicitudes similares
ante las autoridades nacionales sin recurrir al procedimiento de transformacién.

En consecuencia, debe sefalarse que el interés que invoca la demandante se refiere a
una situacion juridica futura e incierta.

A este respecto, debe recordarse que, segtin reiterada jurisprudencia, un recurso de
anulacién interpuesto por una persona fisica o juridica sélo es admisible en la
medida en que la demandante tenga interés en la anulacién del acto impugnado
(sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995,
Antillean Rice Mills y otros/Comisién, asuntos acumulados T-480/93 y T-483/93,
Rec. p. II-2305, apartado 59; de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comision, T-102/96,
Rec. p. 1I-753, apartado 40, y de 30 de enero de 2002, Nuove Industrie Molisane/
Comision, T-212/00, Rec. p. 11-347, apartado 33). Dicho interés debe ser preexistente
y real (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 1992,
NBV y NVB/Comisién, T-138/89, Rec. p. 11-2181, apartado 33) y se aprecia en el
momento en que se interpone el recurso (sentencias del Tribunal de Justicia de
16 de diciembre de 1963, Forges de Clabecq/Alta Autoridad, 14/63, Rec. pp. 719 y
ss., especialmente p. 748, y del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 2001,
Torre y otros/Comision, T-159/98, RecFP pp. I-A-83 y 11-395, apartado 28). Si el
interés que alega un demandante se refiere a una situacién juridica futura debe
demostrar que el perjuicio respecto de dicha situacién se presenta, desde ese mismo
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momento, como cierto. Por lo tanto, un demandante no puede invocar situaciones
futuras e inciertas para acreditar su interés en solicitar la anulacién del acto
impugnado (sentencia NBV y NVB/Comisidn, antes citada, apartado 33).

Por consiguiente, procede considerar que la resolucién de la Divisién de Oposicién
estim¢ las pretensiones de la demandante al acoger la oposicion de ésta para todos
los productos y servicios de que se trata, aun cuando la oposicién no fue acogida
sobre la base de todas las marcas indicadas como motivos de oposicidn.

En lo que atafie a la supuesta necesidad de tener en cuenta la solicitud de marca
comunitaria de la demandante, la OAMI aduce justificadamente consideraciones de
economia procesal. Dado que podia acogerse la solicitud de oposicién sobre la base
de varias marcas nacionales anteriores, no era necesario prolongar el procedimiento
mediante su suspension, en virtud de la regla 20, apartado 6, del Reglamento
n° 2868/95, a la espera del registro de la marca comunitaria. En efecto, la regla 20,
apartado 6, del Reglamento n° 2868/95 establece que «la Oficina podrd suspender
cualquier procedimiento de oposicién en el que ésta se base en una solicitud de
registro con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del articulo 8 del
Reglamento, hasta que recaiga resolucién firme en dicho procedimiento, o en caso
de que se den otras circunstancias que justifiquen la suspensién». Por lo tanto, la
suspension es facultad de la OAMI, quien la ejerce sélo cuando la considera
justificada.

En efecto, aceptar la tesis de la demandante segtin la cual la OAMI estd obligada a
suspender todo procedimiento de oposicién basado en una solicitud de registro,
como la prevista en el articulo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 40/94, hasta
que se haya adoptado una resolucién definitiva en relacién con esa solicitud, podria
abocar a una reaccién en cadena. En efecto, es posible que la solicitud de registro
prevista en el articulo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento, sea, en si misma, objeto
de una oposicién relativa a otra solicitud de registro que, a su vez, segiin la tesis de la
demandante, deberia suspenderse.
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En lo que atafie a la cuestion de si la demandante solicité o no, explicita o
implicitamente, una resolucién sobre la oposicién cuyos efectos fueran lo mas
amplios posible, es decir, una resolucién que englobara todas las marcas nacionales
anteriores sobre las que bas6é su oposicién, asi como la solicitud de marca
comunitaria, no procede acoger la argumentacion de la demandante. En efecto, dado
que en ningin caso la Division de Oposicion esta obligada a examinar todas las
marcas o los derechos anteriores por las razones expuestas anteriormente, la
cuestién de la repercusion, con respecto a tal obligacion, de la amplitud de a
solicitud de oposicién carece de toda pertinencia.

Por las mismas razones, tampoco es necesario examinar si la solicitud de registro de
la marca MGM en el plano comunitario y la existencia de las marcas austriacas,
griegas y britdnicas habrian sido fundamentos vilidos a efectos de una solicitud de
oposicién.

De lo anterior se deduce que el recurso debe ser desestimado.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso serd condenada en costas, si asf
se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la
demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la parte
demandada.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante,

Legal Tiili Vilaras

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2004.

El Secretario El Presidente

H. Jung H. Legal
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