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CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
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presentadas el 29 de noviembre de 2007

1. Introduccion

1. La recurrente —Les Editions Albert René
SARL— solicita al Tribunal de Justicia que
anule la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia (Tercera Sala), de 27 de octubre de
2005, Editions Albert René/OAMI — Orange
(MOBILIX) (T-336/03, Rec. p. 11-4667; en lo
sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la
cual el Tribunal de Primera Instancia deses-
timé su recurso contra la resolucién de la
Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de
14 de julio de 2003 (asunto R 0559/2002-4),
relativa a un procedimiento de oposicién
entre la recurrente y la sociedad Orange A/S
(en lo sucesivo, «Orange») sobre la oposicion
por el titular de la marca anterior «OBELIX»,
esto es, la recurrente, al registro del signo
denominativo «MOBILIX» como marca
comunitaria. La Division de Oposicién deses-
timé la oposicion de la recurrente y la Cuarta
Sala de Recurso estimé parcialmente su
recurso.

2. La recurrente considera principalmente
que el Tribunal de Primera Instancia,

1 — Lengua original: francés.
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mediante su sentencia, viol6 el principio de
prohibicién de reformatio in peius y aplicé
mecéanicamente la doctrina denominada «de
neutralizacién» a la hora de la apreciacion del
riesgo de confusion entre los productos y los
servicios de dos marcas similares.

II. Marco juridico

3. El articulo 8 del Reglamento (CE) n° 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria’? prevé los
motivos de denegacidn relativos, al establecer:

«1. Mediando oposicién del titular de una
marca anterior, se denegara el registro de la
marca:

2 — DO 1994, L11,p. 1.



a)

b)
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cuando sea idéntica a la marca anterior y
que los productos o los servicios para los
que se solicita la marca sean idénticos a
los productos o servicios para los cuales
esté protegida la marca anterior;

cuando, por ser idéntica o similar a la
marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios que
ambas marcas designan, exista riesgo de
confusién por parte del publico en el
territorio en que esté protegida la marca
anterior; el riesgo de confusidn incluye el
riesgo de asociacién con la marca ante-
rior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderd por
“marca anterior”:

a)

las marcas cuya fecha de presentacién de
la solicitud sea anterior a la de la solicitud
de la marca comunitaria, teniendo en
cuenta, en su caso, el derecho de prio-
ridad invocado en apoyo de esas marcas, y
que pertenezcan a las siguientes catego-
rias:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado
miembro o, por lo que respecta a
Bélgica, Luxemburgo y los Paises
Bajos, en la Oficina de marcas del
Benelux,

b)

c)

iii) las marcas que hayan sido objeto de
un registro internacional que surta
efecto en un Estado miembro;

las solicitudes de marcas a las que se
refiere la letra a), condicionadas a su
registro;

las marcas que, en la fecha de presen-
tacion de la solicitud de la marca comu-
nitaria, o, en su caso, en la fecha de la
prioridad invocada en apoyo de la soli-
citud de marca comunitaria, sean noto-
riamente conocidas en un Estado
miembro en el sentido del articulo 6 bis
del Convenio de Paris.

5. Ademas, mediando oposicion del titular de
una marca anterior con arreglo al apartado 2,
se denegara el registro de la marca solicitada,
cuando sea idéntica o similar a la marca
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anterior y se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que se haya registrado la
marca anterior, si, tratindose de una marca
comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente
conocida en la Comunidad, y, tratdndose de
una marca nacional anterior, ésta fuera
notoriamente conocida en el Estado
miembro de que se trate y si el uso sin justa
causa de la marca solicitada se aprovechara
indebidamente del caracter distintivo o de la
notoriedad de la marca anterior o fuere
perjudicial para los mismos.»

4. El articulo 74 de este Reglamento prevé el
examen de oficio de los hechos al disponer:

«1. En el curso del procedimiento, la [OAMI]
procedera al examen de oficio de los hechos;
sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegacion relativos de registro,
el examen se limitard a los medios [léase:
motivos] alegados y a las solicitudes presen-
tadas por las partes.

2. La [OAMI] podra no tener en cuenta los
hechos que las partes no hubieren alegado o
las pruebas que no hubieren presentado
dentro de plazo.»
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5. El articulo 44 del Reglamento de Procedi-
miento del Tribunal de Primera Instancia®
dispone:

«1. Lademanda a que se refiere el articulo 21
del Estatuto del Tribunal de Justicia
contendra:

a) El nombre y domicilio del demandante.

b) El nombre de la parte contra la que se
interponga la demanda.

c) La cuestion objeto del litigio y la exposi-
ci6én sumaria de los motivos invocados.

d) Las pretensiones del demandante.

e) La proposicion de prueba, si procediere.

3 — DO 1991, L 136, p. 1, rectificado en DO 1991, L 317, p. 34.



LES EDITIONS ALBERT RENE / OAMI

2. A efectos del procedimiento, la demanda
contendrd la designacion de domicilio en el
lugar donde el Tribunal de Primera Instancia
tiene su sede. Asimismo indicard el nombre de
la persona que esté autorizada y dispuesta a
recibir todas las notificaciones.

Ademas de la designacién de domicilio
contemplada en el pérrafo primero, o en
lugar de ella, la demanda podrd indicar que el
Abogado o Agente da su conformidad a que
las notificaciones le sean dirigidas por fax o
cualquier otro medio técnico de comunica-
cién.

Si la demanda no reuniere los requisitos
enunciados en los pdrrafos primero vy
segundo, todas las notificaciones a efectos
procesales a la parte interesada se efectuardn,
mientras no se haya subsanado este defecto,
por envio postal certificado dirigido al Agente
o al Abogado de la parte. No obstante lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 100, se
considerard practicada en debida forma la
notificacién mediante la entrega del envio
certificado en la Oficina de Correos del lugar
donde el Tribunal de Primera Instancia tiene
su sede.

3. El Abogado que asista o represente a una
parte deberd presentar ante el Secretario un
documento que acredite que estd facultado
para ejercer ante algin dérgano jurisdiccional
de un Estado miembro o de otro Estado parte
en el Acuerdo EEE.

4. La demanda ird acompafiada, si proce-
diere, de los documentos indicados en el
parrafo segundo del articulo 21 del Estatuto
del Tribunal de Justicia.

5. Si el demandante fuere una persona
juridica de Derecho privado adjuntard a su
demanda:

a) Sus estatutos o un certificado reciente-
mente expedido por el Registro Mercantil
o el Registro de Asociaciones, o cualquier
otro medio de prueba de su existencia
juridica.

b) Laprueba de que el poder del Abogado ha
sido otorgado debidamente por persona
capacitada al efecto.

5bis La demanda presentada en virtud de una
clausula compromisoria contenida en un
contrato de Derecho putblico o de Derecho
privado celebrado por la Comunidad o por su
cuenta con arreglo al articulo 238 del
Tratado CE o al articulo 153 del
Tratado CEEA, deberd ir acompaiada de un
ejemplar del contrato que contenga dicha
clausula.
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6. Si la demanda no reuniere los requisitos
enumerados en los apartados 3 a 5 del
presente articulo, el Secretario fijara al
demandante un plazo razonable para
subsanar el defecto de la demanda o para
presentar los documentos antes mencio-
nados. Caso de que no se efectuare la
subsanacién o no se presentaren los docu-
mentos en el plazo fijado, el Tribunal de
Primera Instancia decidira si la inobservancia
de estos requisitos comporta la inadmisibi-
lidad de la demanda por defecto de forma.»

6. El articulo 48 del Reglamento de Procedi-
miento del Tribunal de Primera Instancia
dispone:

«1. En la réplica y en la duplica las partes
también podran proponer prueba en apoyo de
sus alegaciones. En tal caso deberdn motivar el
retraso producido en proponerla.

2. En el curso del proceso no podran invo-
carse motivos nuevos, a menos que se funden
en razones de hecho y de derecho que hayan
aparecido durante el procedimiento.

Si en el curso del procedimiento una parte
invocare un motivo nuevo de los aludidos en
el parrafo anterior, el Presidente, tras la
expiracion de los plazos normales del proce-
dimiento, podra fijar a la otra parte un plazo
para contestar al motivo invocado, previo
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informe del Juez Ponente y oido el Abogado
General.

La decisién sobre la admisibilidad del motivo
se adoptard en la sentencia que ponga fin al
proceso.»

7. Elarticulo 135, apartado 4, del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia dispone que las memorias de las
partes no podran modificar el objeto del litigio
planteado ante la Sala de Recurso.

III. Hechos

8. El 7 de noviembre de 1997, Orange
present6 en la OAMI, en virtud del Regla-
mento n° 40/94, en su versién modificada, una
solicitud de registro como marca comunitaria
del signo denominativo MOBILIX.

9. Los productos y servicios para los que se
solicitd el registro estdn comprendidos en las
clases 9,16, 35, 37, 38 y 42 del Arreglo de Niza
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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 responden, respecti-
vamente, a las siguientes descripciones:

«Aparatos, instrumentos e instalaciones
para telecomunicaciones, incluyendo
telefonia, teléfonos y teléfonos mdviles,
incluyendo antenas y reflectores parabo-
licos, acumuladores y baterias, transfor-
madores y convertidores, codificadores y
descodificadores, tarjetas codificadas y
tarjetas para codificacién, tarjetas tele-
fénicas, aparatos e instrumentos de
ensefianza y sefalizacidn, agendas tele-
fénicas electrénicas, piezas y accesorios
(no comprendidos en otras clases) para
los productos mencionados», incluidos
en la clase 9;

«Tarjetas telefénicas», incluidas en la
clase 16;

«Servicio de contestador automatico
(para abonados ausentes temporal-
mente), consultas y asistencia para la
gestién y direccién de negocios comer-
ciales, consultas y asistencia en conexién
con el desempeiio de las funciones
empresariales», incluidos en la clase 35;

— «Instalacién y reparacion de teléfonos,
construcciéon, reparacion, instalacién»,
incluidos en la clase 37;

— «Telecomunicaciones, incluyendo infor-
macién  sobre  telecomunicaciones,
comunicaciones por teléfono y telégrafo,
comunicaciones a través de pantallas de
ordenador y teléfonos moviles, teleco-
pias, emisiones por radio y television,
incluyendo a través de televisiéon por
cable y por Internet, envio de mensajes,
alquiler de aparatos de envio de mensajes,
alquiler de aparatos de telecomunica-
ciones, incluyendo de aparatos de tele-
fonfa», incluidos en la clase 38;

— «Investigacién cientifica e industrial,
ingenierfa, incluyendo el proyecto de
plantas e instalaciones de telecomunica-
ciones, en particular para telefonia, y
programacién de ordenadores, disefio,
mantenimiento y actualizacién de
programas informaticos, alquiler de
ordenadores y programas informdticos»,
incluidos en la clase 42.

10. La recurrente present6 un escrito de
oposicion contra la solicitud de marca comu-
nitaria. A tal efecto invocd los siguientes
derechos anteriores relativos al término
«OBELIX»:
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— Marca anterior registrada, protegida por
el registro de la marca comunitaria
n°® 16154, de 1 de abril de 1996, para
determinados productos y servicios,
comprendidos en las clases 9, 16, 28, 35,
41 y 42 del Arreglo de Niza para los
siguientes productos y servicios, en la
medida en que resulten pertinentes en el
presente procedimiento:

— «Aparatos e instrumentos electrotéc-
nicos, electronicos, fotograficos, cine-
matogréficos, dpticos y de ensefianza
(excepto los aparatos de proyeccién)
incluidos en la clase 9; juegos electré-
nicos con o sin pantalla, ordenadores,
moédulos de programas, programas
informadticos grabados en soportes
de datos, en particular, los video-
juegos», incluidos en la clase 9;

— «Papel, cartén; articulos de estos
materiales, productos de imprenta
(incluidos en la clase 16), periédicos
y revistas, libros; articulos de encua-
dernacién (hilo, lienzo y otras mate-
rias para encuadernar); fotografias;
papeleria; adhesivos (para papeleria y
productos de imprenta); material para
artistas (productos de dibujo, pintura
y modelado); pinceles; maquinas de
escribir y articulos de oficina (excepto
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muebles) y mdquinas de oficina
(incluidos en la clase 16); material de
instruccién o de ensefanza (excepto
aparatos); materias pldsticas para
embalaje (no incluidas en otras
clases); naipes; caracteres de
imprenta; clichés», incluidos en la
clase 16;

— «Juegos, juguetes; articulos de

gimnasia y de deporte (incluidos en
la clase 28); decoraciones para arboles
de Navidad», incluidos en la clase 28;

— «Marketing y publicidad», incluidos

en la clase 35;

— «Proyecciones de peliculas, produc-

cién de peliculas, alquiler de peliculas;
publicacién de libros vy revistas;
educacidn y entretenimiento; organi-
zacién de ferias y de exposiciones;
festejos populares, explotaciéon de un
parque de atracciones, produccién de
representaciones musicales y
habladas en directo; exposiciéon de
reconstrucciones de caracter hist6-
rico-cultural y etnoldgico», incluidos
en la clase 41;
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— «Alojamiento y restauracion; fotogra-
fias; traducciones; gestién y explo-
tacién de derechos de autor; explo-
tacion de la propiedad intelectual»,
incluidos en la clase 42.

— El cardcter notoriamente conocido del
que goza en todos los Estados miembros
la marca anterior. *

11. En apoyo de su oposicién, la recurrente
alegé la existencia de un riesgo de confusiéon
en el sentido del articulo 8, apartados 1,
letra b), y 2, del Reglamento n° 40/94.

12. Mediante resolucién de 30 de mayo de
2002, la Divisién de Oposicién desestimo6 la
oposicién y autorizé que siguiera adelante el
procedimiento de registro de la solicitud de
marca comunitaria. Tras dejar sentado que no
habia quedado probada de modo convincente
la notoriedad de la marca anterior, la Divisién
de Oposicién consider6 que las marcas,
globalmente consideradas, no eran similares.
Admitié que existe cierta semejanza fonética,
pero que ésta quedaba compensada por el
aspecto grifico de las marcas y, concreta-
mente, por el hecho de que los conceptos que

4 — Véase el apartado 5 de la sentencia recurrida.

ambas representan son muy diferentes: telé-
fonos moéviles en el caso de MOBILIX, y
obeliscos en el caso de OBELIX.

13. Como consecuencia del recurso inter-
puesto por la recurrente el 1 de julio de 2002,
la Cuarta Sala de Recurso dict6 su resolucion
de 14 de julio de 2003. Esta anul6 parcial-
mente la resolucién de la Divisién de Oposi-
cién. En primer lugar, la Sala de Recurso
precisé que debia considerarse que la oposi-
cién se basaba exclusivamente en el riesgo de
confusioén. Seguidamente indicé que podia
percibirse cierta similitud entre las marcas. En
lo que atafe a la comparacién entre los
productos y los servicios, la Sala estimé que
los «aparatos e instrumentos de ensefianza y
sefializacion» de la solicitud de marca comu-
nitaria y los «aparatos e instrumentos 6pticos
y de enseflanza» del registro anterior,
incluidos en la clase 9, eran similares. Llegd
a la misma conclusién en relacién con los
servicios de la clase 35 denominados
«consultas y asistencia para la gestién y
direccién de negocios comerciales, consultas
y asistencia en conexién con el desempeiio de
las funciones empresariales» de la solicitud de
marca comunitaria, y «marketing y publi-
cidad» del registro anterior. La Sala estimé
que, dado el grado de similitud entre los
signos de que se trata, de un lado, y entre estos
productos y servicios especificos, de otro,
existia riesgo de confusiéon por parte del
pablico interesado. Por consiguiente,
rechazé la solicitud de marca comunitaria
respecto de los «aparatos e instrumentos de
ensefianza y seiializacién» y de los servicios
denominados «consultas y asistencia para la
gestion y direccién de negocios comerciales,
consultas y asistencia en conexién con el
desempeiio de las funciones empresariales»,
admitiéndola respecto de los demds
productos y servicios.
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IV. Procedimiento ante el Tribunal de
Primera Instancia y sentencia recurrida

14. Mediante demanda presentada en la
Secretarfa del Tribunal de Primera Instancia
el 1 de octubre de 2003, la recurrente solicitd
la anulacién de la resolucién de la Sala de
Recurso de 14 de julio de 2003, basandose en
tres motivos: en primer lugar, en la infraccién
del articulo 8, apartados 1, letra b), y 2, del
Reglamento n° 40/94; en segundo lugar, en la
infracciéon del articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94 vy, en tercer lugar, en la
infraccién del articulo 74 del Reglamento
n° 40/94. Cabe precisar que, en la vista, la
recurrente solicitd, con cardcter subsidiario,
que se devolviera el asunto a la Sala de
Recurso con el fin de poder demostrar que
su marca gozaba de notoriedad en el sentido
del articulo 8, apartado 5, del Regla-
mento n° 40/94.

15. El Tribunal de Primera Instancia, en su
sentencia, examiné en primer lugar la admi-
sibilidad de los cinco documentos presen-
tados como anexos al escrito de demanda y
aportados por primera vez ante el Tribunal de
Primera Instancia para probar la notoriedad
del signo OBELIX. Al haber observado que
estos documentos no habian sido presentados
durante el procedimiento sustanciado ante
la OAM]I, el Tribunal de Primera Instancia,
basiandose en el articulo 63 del Reglamento
n°® 40/94, declar6 la inadmisibilidad de los
mismos por infringir el articulo 135, aparta-
do 4, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia (apartados 15 y
16 de la sentencia recurrida). El Tribunal de
Primera Instancia recordd, en este marco, las
caracteristicas de un procedimiento de anula-
cidn, en el que la legalidad del acto impugnado
ante el juez debe apreciarse en funcion de los
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elementos de hecho y de Derecho existentes
en la fecha en que se adopt¢ el acto.

16. A continuacidn, el Tribunal de Primera
Instancia declaré la inadmisibilidad del
motivo basado en la infraccién del articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n° 40/94, subra-
yando que la recurrente no habia solicitado en
ningin momento la aplicacién de dicha
disposicién ante la Sala de Recurso, y que, en
consecuencia, ésta no examiné tal posibilidad.
Pues bien, en primer lugar, de conformidad
con el articulo 74 del Reglamento n° 40/94, en
un procedimiento sobre motivos de denega-
cién relativos de registro, el examen de la
OAMI se limita a los motivos alegados y a las
solicitudes presentadas por las partes. En
segundo lugar, al ser la finalidad del recurso
interpuesto ante el Tribunal de Primera
Instancia el control de la legalidad de las
resoluciones de las Salas de Recurso de la
OAMI en el sentido del articulo 63 del
Reglamento n° 40/94, este control debe
efectuarse con respecto a las cuestiones de
Derecho que se hayan suscitado ante ésta. En
tercer lugar, con arreglo al articulo 135,
apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, «las
memorias de las partes no pueden modificar
el objeto del litigio planteado ante la Sala de
Recurso» (apartados 19 a 25 de la sentencia
recurrida).

17. Por dultimo, el Tribunal de Primera
Instancia declard, en virtud del articulo 44,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, la inadmi-
sibilidad de la pretensiéon formulada por
primera vez en la vista (apartados 28 y 29 de
la sentencia recurrida).



LES EDITIONS ALBERT RENE / OAMI

18. El Tribunal de Primera Instancia
procedid, seguidamente, al andlisis del fondo
de los motivos. Por lo que se refiere al motivo
basado en la infraccién del articulo 74 del
Reglamento n° 40/94, segtn el cual, a falta de
impugnacion por la otra parte en el procedi-
miento, la Sala de Recurso debié haber partido
de la premisa de que la marca OBELIX de la
oponente gozaba de notoriedad, el Tribunal
de Primera Instancia declard, en los aparta-
dos 34 y 35 de la sentencia recurrida, que el
articulo 74 del Reglamento n° 40/94 no puede
ser interpretado en el sentido de que la OAMI
esté obligada a aceptar sin mds los argumentos
invocados por una parte que no han sido
rebatidos por la otra parte en el procedi-
miento. En ese asunto, ni la Divisién de
Oposicién ni la Sala de Recurso consideraron
que la recurrente hubiera defendido de forma
convincente mediante hechos o pruebas la
apreciacion juridica que alegaba, es decir, la
notoriedad del signo no registrado y el elevado
grado de caracter distintivo del signo regis-
trado. Por consiguiente, en el apartado 36 de la
sentencia recurrida, el Tribunal de Primera
Instancia declard este motivo infundado.

19. Porlo que se refiere al motivo basado enla
infraccién del articulo 8, apartados 1, letra b),
y 2, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de
Primera Instancia apreci6, en primer lugar, la
similitud entre los productos y servicios de
que se trataba. El Tribunal de Primera
Instancia rechazé el argumento de la recu-
rrente segin el cual los productos contem-
plados en la solicitud de marca comunitaria,
comprendidos en las clases 9 y 16, estaban
incluidos en la lista de productos y servicios,

que fue formulada en términos amplios en el
momento del registro anterior, al declarar en
el apartado 61 de la sentencia recurrida que el
mero hecho de que un producto determinado
se utilice como pieza, accesorio o componente
de otro no basta para demostrar que los
productos finales que incluyen estos compo-
nentes son similares, puesto que, en parti-
cular, su naturaleza, su destino y los clientes
interesados pueden ser completamente dife-
rentes. El Tribunal de Primera Instancia
prosiguié en los apartados 62 y 63 de la
sentencia recurrida:

«62. Por otra parte, de la formulacién de la
lista de los productos y de los servicios
del registro anterior para la clase 9 se
desprende que los ambitos a que se
refiere este derecho son la fotografia, el
cine, la Optica, la enseflanza y los
videojuegos. Esta lista de productos y
servicios debe compararse con la conte-
nida en la solicitud de marca comuni-
taria, en la que resulta evidente que el
sector de que se trata en este caso es, casi
exclusivamente, el de las telecomunica-
ciones en todas sus variantes. Los
equipos de telecomunicaciones estdn
comprendidos en la categorfa de
“aparatos para la grabacién, la transmi-
sién, la reproduccion de sonido o de
imagenes”, que forma parte del titulo
oficial de la clase 9 [...]. Sin embargo,
esta parte del titulo de la clase («tele-
comunicaciones») no fue solicitada al
registrar el derecho anterior, de modo
que se supone que los equipos de
telecomunicaciones no estaban
cubiertos por él. La demandante registr6
su marca para numerosas clases, pero no
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mencioné las «telecomunicaciones»
entre sus especificaciones e incluso
dejé fuera del registro toda la clase 38,
que es la clase que se refiere precisa-
mente a los servicios de “telecomunica-
ciones”.

A este respecto, debe compartirse la
observacién de la Sala de Recurso segun
la cual el registro anterior protege los
“aparatos e instrumentos electrotéc-
nicos, electrénicos”, pero la demandante
no puede emplear esta formulacién
amplia como un argumento para
sostener que existe una gran similitud
ni, con mayor razdn, una identidad con
los productos contemplados en la soli-
citud, cuando podria haber obtenido
facilmente una proteccién especifica
para los aparatos e instrumentos de
telecomunicaciones.»

20. Tras haber confirmado la observacién de
la Sala de Recurso sobre la falta de similitud
entre los servicios contemplados en la soli-
citud de marca dentro de las clases 37 y 42 y
los servicios objeto del registro anterior
incluidos en la clase 42 (apartado 67), el
Tribunal de Primera Instancia declaré:

«68. En segundo lugar, la Sala de Recurso no

incurri6 en error al afirmar que, a la vista
de su naturaleza técnica, de las compe-
tencias exigidas para ofrecerlos y de las
necesidades de los consumidores a cuya
satisfacciéon se destinan, los servicios
enumerados en la solicitud de marca
comunitaria dentro de la clase 38 [...],
presentan suficientes diferencias en
relacién con aquéllos objeto del registro
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69.

anterior e incluidos en la clase 41 [...].
Por consiguiente, los servicios contem-
plados en la solicitud de marca incluidos
en la clase 38 presentan, a lo sumo, una
débil similitud con los servicios
incluidos en la clase 41 protegidos por
el derecho anterior.

A continuacién debe rechazarse la
alegaciéon de la demandante segin la
cual todos los productos y servicios
contemplados en la solicitud de marca
comunitaria pueden estar vinculados, de
uno u otro modo, a los «ordenadores» y
a los «programas informédticos» (clase 9)
objeto de la marca anterior. Como
observé acertadamente la demandada,
en la sociedad actual, de un elevado nivel
tecnoldgico, casi ningtin equipo o mate-
rial electrénico o digital funciona sin
ordenadores de uno u otro tipo. Admitir
la existencia de similitudes en todos los
casos en que el derecho anterior
comprende los ordenadores, y en que
los productos o servicios objeto del
signo solicitado pueden emplear orde-
nadores, conduciria sin duda a extrali-
mitarse respecto al objeto de la protec-
cién que el legislador concede al titular
de una marca. Dicha posicién abocaria a
una situacién en la que el registro de
programas o de material informatico
excluirfa en la practica el registro
posterior de cualquier tipo de procedi-
miento o de servicio electrénico o digital
que emplee estos programas o este
material. En cualquier caso, esta exclu-
sién no es legitima en el presente asunto,
puesto que la solicitud de marca comu-
nitaria tiene inicamente por objeto las
telecomunicaciones en sus diversas
formas, mientras que el registro anterior
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no hace ninguna referencia a actividades
de este sector. Ademds, como senal6
acertadamente la Sala de Recurso, nada
impedfa a la demandante haber regis-
trado también su marca para la tele-
fonia.»

21. Por ultimo, el Tribunal de Primera
Instancia sefalé en el apartado 70 de la
sentencia recurrida, que «los productos y los
servicios de que se trata no son similares», con
una excepcion: hay similitudes entre el
«alquiler de ordenadores y de programas
informaticos» que figura en la solicitud de
marca comunitaria (clase 42) y los «ordena-
dores» y «programas informaticos grabados
en soportes de datos» de la recurrente
(clase 9) debido a su complementariedad.

22. Por lo que se refiere a la comparacién de
los signos, tras haber indicado que la Sala de
Recurso habia considerado, en la resolucién
impugnada, que los signos controvertidos
eran similares (apartado 74 de la sentencia
recurrida), el Tribunal de Primera Instancia
procedié a la comparacién visual, fonética y
conceptual de los mismos (apartados 75 a 81
de la sentencia recurrida).

23. El Tribunal de Primera Instancia consi-
der6 en particular que aun cuando ambos
signos tengan en comun las combinaciones de
letras «OB» y la terminacién «LIX», existen
entre ambos varias diferencias visuales impor-
tantes, como las relativas a las letras que
siguen a «<OB» («E» en el primer caso, «I» en el
segundo), el principio de las palabras (la
marca comunitaria solicitada empieza por
«M» y la marca anterior por «O») y a su
longitud. Tras haber recordado que la aten-
cién del consumidor se dirige sobre todo hacia
el principio de la palabra, el Tribunal de
Primera Instancia lleg6 a la conclusién de que
«los signos de que se trata no son similares
desde el punto de vista grifico o que
presentan, como mdximo, una similitud
visual muy débil» (apartados 75 y 76 de la
sentencia recurrida).

24. Tras haber efectuado la comparacién
fonética de los signos, el Tribunal de
Primera Instancia observé que existe entre
éstos cierta similitud fonética (apartados 77
y 78). Respecto a la comparacion conceptual,
el Tribunal de Primera Instancia observé que,
aunque el término «OBELIX» haya sido
registrado como marca denominativa, éste
ser4 identificado sin dificultad por el publico
medio con el mencionado personaje popular
de cémics, lo que hace que sea muy impro-
bable la confusién conceptual por parte del
ptblico con unos términos mds o menos
parecidos (apartado 79 de la sentencia recu-
rrida). Al tener el signo denominativo
OBELIX desde el punto de vista del ptblico
pertinente un significado claro y determinado,
de forma que ese publico pueda captarlo
inmediatamente, las diferencias conceptuales
que distinguen los signos permiten neutra-
lizar las similitudes fonéticas y las posibles
similitudes visuales de los signos (apartados 80
a 81 de la sentencia recurrida).
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25. Por lo que se refiere al riesgo de
confusioén, el Tribunal de Primera Instancia,
citando la sentencia de 22 de octubre de 2003,
Editions Albert René/OAMI-Trucco
(STARIX) (T-311/01, Rec. p. II-4625), indicd
que «las diferencias entre los signos contro-
vertidos son suficientes para descartar la
existencia de un riesgo de confusién en la
percepcion del publico al que se destinan los
productos, ya que tal riesgo presupone que, de
forma acumulativa, el grado de similitud de las
marcas controvertidas y el grado de similitud
de los productos o servicios que éstas
designan sean suficientemente elevados»
(apartado 82 de la sentencia recurrida). Y
anadio:

«83. En estas circunstancias, la apreciacién
de la Sala de Recurso sobre el cardcter
distintivo de la marca anterior asi como
las alegaciones de la demandante en
cuanto al renombre de dicha marca no
tienen ninguna incidencia en la aplica-
cién del articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n° 40/94 en el caso de
autos (véase, en este sentido, la sentencia
Starix, citada en el apartado 22 supra,
apartado 60).

84. En efecto, un riesgo de confusién
presupone una identidad o una similitud
entre los signos, asi como entre los
productos y servicios designados, y el
renombre de una marca es un elemento
que debe tenerse en cuenta para apreciar
si la similitud entre los signos o entre los
productos y los servicios es suficiente
para producir un riesgo de confusién
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(véase, en este sentido, la sentencia
Canon, citada en el apartado 59 supra,
apartados 22 y 24). Pues bien, dado que
en el caso de autos los signos en conflicto
no pueden ser considerados idénticos ni
similares, el hecho de que la marca
anterior sea ampliamente conocida o
goce de renombre en la Unién Europea
no puede modificar la apreciacion global
del riesgo de confusién (véase, en este
sentido, la sentencia Starix, citada en el
apartado 22 supra, apartado 61).

Por dltimo, procede desestimar la alega-
cién de la demandante segin la cual es
absolutamente concebible que, merced
al sufijo “ix”, el término “mobilix” se
deslice discretamente dentro de la
familia de marcas formada por los
personajes de la serie «Astérix» y que
sea incluido en ésta como una derivacién
del término “obelix”. En efecto, basta
destacar a este respecto que la deman-
dante no puede hacer valer ningtin
derecho exclusivo sobre el uso del
sufijo “ix”.

De cuanto precede resulta que no
concurre uno de los requisitos necesa-
rios para aplicar el articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94. Por
tanto, no existe riesgo de confusiéon
entre la marca solicitada y la marca
anterior.»
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26. El Tribunal de Primera Instancia deses-
timd, en consecuencia, el recurso interpuesto
por la recurrente.

27. La parte demandante ante el Tribunal de
Primera Instancia interpuso recurso de casa-
cién contra la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia el 13 de enero de 2006.

28. Es necesario observar que dicho recurso
de casacién, aunque proceda su admisién, no
respeta, debido a su extensién, las recomen-
daciones expuestas en el apartado 44 de las
Instrucciones practicas relativas a los recursos
directos y a los recursos de casacién. ®

29. En la vista celebrada el 25 de octubre de
2007, las partes presentaron sus observa-
ciones y respondieron a las preguntas formu-
ladas por el Tribunal de Justicia.

V. Anadlisis del recurso de casacion

30. La parte recurrente invoca seis motivos
en apoyo de su recurso de casaciéon. Mediante
el primer motivo, la recurrente reprocha a la
sentencia recurrida haber infringido el articu-
lo 63 del Reglamento n° 40/94 y haberse
pronunciado sobre la similitud de las marcas
cuando ésta no estaba comprendida en el

5 — DO 2004, L 361, p. 15.

objeto del litigio ante el Tribunal de Primera
Instancia. Segun la recurrente, el Tribunal
viol4 de esta forma el principio de prohibicién
de la reformatio in peius. Por el segundo
motivo, la recurrente invoca la infraccién del
articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94 en lo que se refiere a la similitud de
los productos y servicios y a la similitud de
marcas. Mediante el tercer motivo, la recu-
rrente reprocha al Tribunal de Primera
Instancia haber infringido el articulo 74 del
Reglamento n° 40/94. Mediante el cuarto
motivo, le reprocha la infracciéon de los
articulos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135,
apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia. Mediante
el quinto motivo, reprocha al Tribunal de
Primera Instancia haber infringido el articu-
lo 63 del Reglamento n° 40/94 y los articu-
los 44, 48 y 135, apartado 4, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia al haber declarado la inadmisibi-
lidad de la pretension de la recurrente por la
que solicitaba la devolucién del asunto ante la
Sala de Recurso. El sexto motivo tiene por
objeto la infraccién del articulo 63 del
Reglamento n° 40/94 debido a la negativa de
admitir determinados documentos.

A. Sobre el primer motivo, basado en una
supuesta infraccion del articulo 63 del Regla-
mento n° 40/94 y en la violacion del principio
general de Derecho comunitario procesal de la
prohibicién de reformatio in peius

1. Alegaciones de las partes

31. La recurrente sostiene que la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia infringe el
articulo 63 del Reglamento n° 40/94 y los
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principios generales de Derecho comunitario
administrativo y procesal por llegar a la
conclusién, de forma contraria a la resolucién
impugnada de la Sala de Recurso, de que las
marcas en conflicto, OBELIX y MOBILIX, no
eran similares, pronuncidndose asi en
perjuicio de la recurrente sobre una cuestiéon
que no habifa sido correcta y debidamente
planteada, y excediéndose, por tanto, en el
ejercicio de las competencias que le corres-
ponden a la hora de controlar la legalidad de
las resoluciones de las Salas de Recurso de la
OAMI en un asunto como el presente.

32. Larecurrente alega en este sentido que el
recurso interpuesto ante el Tribunal de
Primera Instancia no tenfa en absoluto por
objeto la cuestion de la similitud de las marcas
y ésta, en consecuencia, no debia ser objeto
del litigio ante el Tribunal de Primera
Instancia. No obstante, pese a que la cuestiéon
de la similitud de marcas no habfa sido
planteada por ninguna de las partes durante
la primera instancia con los requisitos
exigidos, el Tribunal de Primera Instancia se
pronuncid, sin embargo, sobre este punto en
perjuicio de la recurrente por lo que violo,
segun esta ultima, el principio de prohibicién
de reformatio in peius.

33. Remitiéndose a la sentencia Canon
(sentencia de 29 de septiembre de 1998,
C-39/97, Rec. p. 1-5507, apartado 17 y fallo),
la OAMI responde que es manifiesto que el
primer motivo carece por completo de
fundamento. El Tribunal de Primera Instancia
estaba, en su opinién, obligado a volver a
examinar la similitud de los signos contro-
vertidos. La recurrente se habia opuesto en su
escrito de demanda a las pretensiones de la
Sala de Recurso respecto al riesgo de confu-
sion. Al constituir la similitud de los signos un
elemento de estas pretensiones, el Tribunal de
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Primera Instancia debfa necesariamente
examinarla con el fin de controlar la legalidad
de las pretensiones de la Sala de Recurso con
arreglo al articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94 y de garantizar su
correcta aplicacién.

34. Por otra parte, la OAMI sefala que el
Tribunal de Primera Instancia no modificé la
resolucién de la Sala de Recurso. Pues bien, la
prohibicién de reformatio in peius impide a
una instancia de apelacién ir mas alld de las
pretensiones del apelante y empeorar la
situacién en la que se encontraba este ultimo
si no hubiese interpuesto el recurso. En el
presente asunto, el Tribunal de Primera
Instancia no modificé la resoluciéon mediante
la cual la Sala de Recurso estimé parcialmente
la oposicién. La recurrente no se encuentra,
por tanto, en peor situacién que antes de
presentar su recurso ante el Tribunal de
Primera Instancia.

2. Apreciacion

35. El principio general de Derecho procesal
de la prohibicion de reformatio in peius
supone que el érgano jurisdiccional superior
competente para pronunciarse sobre el
recurso, por ejemplo, en apelacién, no puede
agravar la resolucién impugnada de un érgano
jurisdiccional inferior en perjuicio de la
recurrente, si ésta ha sido la Unica en
interponer el recurso. ¢

6 — Fasching, W., Zivilprozessrecht, 2* edicién, Viena, 1990, p. 883;
Rosenberg, L., Schwab, K.-H., y Gottwald, P., Zivilprozessrecht,
16 * edicién, Munich, 2004, p. 983, asi como Rechberger, W. y
Simotta, D.-A., Zivilprozessrecht, 6" edicion, Viena, 2003,
pp. 454 y 455.
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36. Del principio de prohibicién de refor-
matio in peius se desprende igualmente, que el
peor de los resultados de un recurso para la
parte recurrente es su desestimacién y la
confirmaciéon pura y simplemente de la
resolucién impugnada.’

37. Debe observarse que éste es el caso de la
recurrente. En virtud de la sentencia recu-
rrida, ésta se encuentra en la misma situacién
que antes de interponer su recurso ante el
Tribunal de Primera Instancia. Desde este
punto de vista, resulta dificil hablar de
reformatio in peius.

38. Ahora bien, la prohibicién de reformatio
in peius ante el juez comunitario estd limitada
por su obligacién de examinar de oficio los
motivos de orden publico.® Un motivo de
legalidad interna sélo puede ser examinado
por el juez comunitario a instancia de la parte
recurrente mientras que un motivo de orden
publico podré e incluso debera ser examinado
de oficio por el juez.’

7 — Rechberger, W. y Simotta, D.-A., op. cit., p. 455. Los autores
subrayan que la reforma en favor de la parte demandada sélo es
posible si ésta ha interpuesto igualmente un recurso contra la
misma resolucion ante el mismo érgano jurisdiccional.

8 — Fasching, W., Zivilprozessrecht, p. 884.

9 — Sobre la definicién de motivos de orden publico en Derecho
comunitario véase Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I, y Bray R.,
Procedural Law of the European Union, 2" edicién, Londres,
2006, pp. 288y 289; Sladic, J., «Die Begriindung der Rechtsakte
des Sekundirrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH
und des EuG», Zeitschrift fiir Rechtsvergleichung, internatio-
nales Privatrecht und Europarecht, 46 (2005), p. 127, y Castillo
de la Torre, F, «Le relevé doffice par la juridiction
communautaire», Cahiers de droit européen, 3-4/2005,
p. 395 (421).

39. Debe destacarse que el concepto de orden
publico en el marco de motivos invocados
ante el juez comunitario ° «queda reservado a
las cuestiones que, por su trascendencia para
el interés general, no estdn a disposicion de las
partes ni del érgano jurisdiccional y deben ser
examinadas, como un prius, aun cuando no
hayan sido sometidas a debate». "

40. La recurrente reprocha al Tribunal de
Primera Instancia haber examinado de oficio
en la sentencia recurrida la legalidad de la
resolucién de la Sala de Recurso desde el
punto de vista de la similitud pese a que ésta
no habia invocado su infraccion. Ve en ello
una reformatio in peius, ya que el Tribunal de
Primera Instancia examiné de este modo un
motivo que no habia invocado en el recurso.

41. Procede destacar que la recurrente no ha
rebatido la legalidad de las apreciaciones de la

10 — Debe senalarse que el concepto de motivos, tipico por
ejemplo en los Derechos francés y belga, corresponde muy de
cerca al concepto que tenia el Derecho romano de una actio.
La aplicacion de este sistema ante el juez comunitario y la
divisién entre motivos de orden publico y motivos de
legalidad interna son acertadamente criticados en la doctrina
por los jueces mds antiguos del Tribunal de Justicia. En
efecto, el antiguo juez aleman Ulrich Everling considera que
las partes que no provienen de paises de tradicién juridico-
romana encuentran dificultades a situarse en este sistema
debido a la division de elementos indisociables ante el juez
(Everling, U., «Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel
der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitglieds-
taaten», Die Ordnung der Freiheit: Festschrift fiir Christian
Starck zum siebzigsten Geburtstag, 2007, p. 542).

11 — Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer,
presentadas el 11 de febrero de 2003, en el asunto Buzzi
Unicem/Comisi6n (sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg
Portland y otros/Comisién, C-204/00 P, C-205/00 P,
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec.
p- [-123), Rec. p. I-267, punto 217.
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Sala de Recurso relativas a la cuestion de la
similitud de los signos OBELIX y MOBILIX y
de los productos y servicios protegidos por
ambas marcas. Ahora bien, del escrito de
interposicion del recurso presentado ante el
Tribunal de Primera Instancia, y, en parti-
cular, de sus puntos 2.3 y siguientes, se
desprende, que la recurrente evocé, en su
recurso ante el Tribunal de Primera Instancia,
la cuestion de la similitud de los signos
OBELIX y MOBILIX y de los productos y
servicios protegidos por ambas marcas asi
como el riesgo de confusién. En efecto, la
recurrente formuld, en el marco del motivo de
legalidad interna relativa a la infraccién del
articulo 8, apartados 1, letra b), y 2, del
Reglamento n° 40/94, las alegaciones relativas
a la cuestion sobre la similitud de las marcas y
de los signos antes mencionados. La recu-
rrente alegé ante el Tribunal de Primera
Instancia, en el marco de dicho motivo, al
desarrollar la imputacién basada en la viola-
cién del cardcter notorio y muy distintivo de la
marca OBELIX, que existia una acusada
similitud conceptual y fonética de los dos
signos OBELIX y MOBILIX. ** Igualmente,
alegé que existia un riesgo de confusién
conceptual debido a la interdependencia
entre la similitud de los productos, la similitud
de las marcas y el caricter distintivo de la
marca OBELIX. ** En este sentido, introdujo la
cuestion de la similitud de los signos OBELIX
y MOBILIX dentro del objeto del litigio.

42. El objeto del litigio, tal como fue delimi-
tado por la recurrente en virtud del articulo 63
del Reglamento n° 40/94, contenia igualmente
la cuestién de la similitud de los dos signos
OBELIX y MOBILIX. Por consiguiente, la
recurrente no puede reprochar al Tribunal de
Primera Instancia el haberse pronunciado
sobre la cuestion de la similitud de los dos

12 — Informe para la vista del asunto T-336/03, puntos 31 a 33.
13 — Ibidem, puntos 34y 35.
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signos OBELIX y MOBILIX en el marco del
andlisis de interdependencia entre los
factores.

43. El Tribunal de Primera Instancia no
infringié el articulo 63 del Reglamento
n° 40/94 ni violé el principio general de
Derecho procesal de la prohibicién de refor-
matio in peius.

44. Este motivo no puede prosperar.

B. Sobre el segundo motivo basado en la
supuesta infraccion del articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94, en lo que se
refiere a la similitud de los productos y
servicios y a la similitud de marcas

1. Alegaciones de las partes

45. Mediante este motivo de una extensién
considerable, dividido en dos partes, la recu-
rrente alega la infracciéon del articulo 8,
apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94
en lo que se refiere a la similitud de los
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productos y servicios y a la similitud de
marcas.

46. En la primera parte, la recurrente alega
que, al apreciar la similitud de los productos y
servicios, el Tribunal de Primera Instancia
infringié el articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 40/94. En primer lugar, la
recurrente reprocha al Tribunal de Primera
Instancia haber aplicado un criterio juridico
erréneo para determinar si los productos y
servicios respectivos eran similares. En la
segunda parte de este segundo motivo, la
recurrente alega que el Tribunal de Primera
Instancia infringié el articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94, al estimar
que las marcas controvertidas eran diferentes.

47. Por lo que atafie a la primera parte, la
recurrente afirma que se tendria que haber
comparado la similitud, suponiendo que las
marcas en conflicto son idénticas y que la
marca anterior OBELIX tiene un caracter
distintivo muy elevado y goza de notoriedad.
En su opinién, el criterio juridico correcto
habria sido, por tanto, el siguiente: los
productos (y servicios) son similares cuando
el publico pueda creer que proceden de
empresas idénticas o vinculadas econémica-
mente al aparecer en el mercado bajo marcas
idénticas y que la marca anterior es una marca

que tiene un cardcter distintivo muy elevado y
goza de una gran notoriedad.

48. En segundo lugar, la recurrente discute la
coherencia y fundamento de las apreciaciones
concretas sobre la similitud de los productos
efectuadas por el Tribunal de Primera
Instancia, en la medida en que considera que
éste realizd una interpretacién manifiesta-
mente errénea de la lista de los productos, al
desnaturalizarla. Segiin la recurrente, la afir-
macién que realizé el Tribunal de Primera
Instancia en el apartado 62 de la sentencia
recurrida segun la cual «de la formulacién de
la lista de los productos y de los servicios del
registro anterior para la clase 9 se desprende
que los ambitos a que se refiere este derecho
son la fotograffa, el cine, la Optica, la
ensefianza y los videojuegos», no es exacta y
la contradicen tanto la lista de estos productos
como las afirmaciones del propio Tribunal de
Primera Instancia en el apartado 63. La
afirmacién en este mismo apartado 62 de la
sentencia recurrida de que el sector que
abarca la marca MOBILIX en este caso es,
casi exclusivamente, el de las telecomunica-
ciones en todas sus variantes, se ve igualmente
contradicha por la lista de productos que
incluye, sin limitarse a las telecomunica-
ciones, los «acumuladores y baterias», los
«transformadores y convertidores», los «codi-
ficadores y descodificadores», las «tarjetas
codificadas» y las «tarjetas para codificacién».

49. Por lo que atafie a la comparacion de los
servicios MOBILIX pertenecientes a las clases
35, 37, 38 y 42 y los productos amparados por
la marca OBELIX, la recurrente alega una
incoherencia entre las afirmaciones del
Tribunal de Primera Instancia en el aparta-
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do 68 de la sentencia recurrida («los servicios
contemplados en la solicitud de marca
incluidos en la clase 38 presentan, a lo sumo,
una débil similitud con los servicios incluidos
en la clase 41 protegidos por el derecho
anterior») y la conclusion a la que llega en el
apartado 70 de la sentencia recurrida segtin la
cual los productos y los servicios de que se
trata no son similares, y se opone a la
apreciacion del Tribunal de Primera Instancia
por la que desestimé su alegacién segtn la
cual todos los productos y servicios contem-
plados en la solicitud de marca comunitaria
pueden estar vinculados a los «ordenadores»
y a los «programas informaticos» (clase 9)
objeto de la marca anterior (apartado 69 de la
sentencia recurrida).

50. En la segunda parte del segundo motivo,
la recurrente alega que el Tribunal de Primera
Instancia infringié el articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94, al estimar
que las marcas controvertidas eran diferentes.
La recurrente invoca esta parte con caracter
subsidiario respecto al primer motivo. Segun
larecurrente, el Tribunal de Primera Instancia
no aplicé los criterios juridicos correctos para
apreciar la similitud de las marcas. Por lo que
respecta a la similitud visual, el Tribunal de
Primera Instancia acentud arbitrariamente,
en su opinion, las diferencias entre las marcas,
cuando segun los principios generales del
Derecho de marcas, los elementos comunes
son habitualmente mds importantes que los
que difieren. La recurrente alega que la
apreciacion de la similitud fonética, al igual
que la de la similitud conceptual, efectuadas
por el Tribunal de Primera Instancia, no estd
corroborada por ninguno de los hechos
sometidos al Tribunal de Primera Instancia.
Por lo que respecta a la comparacién concep-
tual, la recurrente critica la afirmacién que
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efectué el Tribunal de Primera Instancia en el
apartado 79 de la sentencia recurrida segtn la
cual «[la] representacién concreta de un
personaje popular hace que sea muy impro-
bable la confusion conceptual por parte del
publico con unos términos méds o menos
parecidos». Para la recurrente, el razona-
miento del Tribunal de Primera Instancia es
incorrecto, puesto que, segin los principios
generalmente aceptados en materia de
Derecho de marcas, cuanto mds notoriamente
conocida es una marca anterior o mas elevado
es su cardcter distintivo, mayor ser4 el riesgo
de confusion.

51. La recurrente reprocha igualmente al
Tribunal de Primera Instancia haber aplicado,
en los apartados 80 a 82 de la sentencia
recurrida, la teorfa denominada «de neutrali-
zacién». Segin la recurrente, esta teoria sélo
es aplicable en la fase de la evaluacion final del
riesgo de confusién, pero no cuando las
marcas en conflicto son o bien visualmente,
o bien fonéticamente, o bien visual y fonéti-
camente similares. Por consiguiente, el
criterio juridico adecuado, en opinién de la
recurrente, habria sido el siguiente: dos
marcas son similares (y, tras haber observado
que los bienes o servicios son similares o
idénticos, la instancia decisoria debe, en
consecuencia, iniciar el examen del riesgo de
confusién) si existe una (cierta, elevada, o
total) similitud visual (que implica igualmente
un grado de similitud fonética), o bien si existe
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una (cierta, elevada, o total) similitud fonética
independientemente de que exista o no una
similitud conceptual. Igualmente, dos marcas
son similares si, incluso a falta de similitudes
visuales o fonéticas, éstas son idénticas o
similares en el plano conceptual.

52. Por ultimo, la recurrente afirma que el
Tribunal de Primera Instancia no entendi6
bien su argumento, al afirmar en el aparta-
do 85 de la sentencia impugnada que ésta hace
valer un derecho exclusivo sobre el uso del
sufijo «ix», cuando ésta en realidad afirmé ser
titular de una familia de marcas creadas de
manera parecida a MOBILIX, al utilizar una
parte descriptiva que representa la profesion o
la actividad de una persona y combinarla con
el sufijo «ix». Por lo tanto, la alusién al
término «movil» no se aleja de la familia de las
marcas sino que aumenta el riesgo de
confusion, al ser la existencia de una familia
de marcas generalmente considerada una
causa distinta del riesgo de confusidn,
incluso a falta de similitud fonética y visual.

53. La OAMI sostiene que, entre los nume-
rosos argumentos esgrimidos por la recu-
rrente, la Unica cuestién de Derecho es la
relativa a si el Tribunal de Primera Instancia
podia legalmente llegar a la conclusidn, en el
apartado 81 de la sentencia recurrida, de que

las diferencias conceptuales que distinguen
los signos controvertidos permiten neutra-
lizar las similitudes fonéticas y visuales
existentes. Ahora bien, segin la OAMI, el
Tribunal de Primera Instancia examiné
correctamente el conjunto de elementos
que, conforme a una consolidada jurispru-
dencia, deben ser tomados en consideracién
para proceder a una apreciacién global del
riesgo de confusién. Conforme a reiterada
jurisprudencia, apreciaciéon global implica
que las diferencias conceptuales y visuales
entre ambos signos pueden neutralizar las
similitudes fonéticas entre ellos, siempre que
al menos uno de tales signos tenga, en la
perspectiva del publico pertinente, un signi-
ficado claro y determinado, de forma que
dicho publico pueda captarlo inmediata-
mente. La cuestion de dilucidar si semejante
«neutralizacién» tiene lugar realmente desde
el punto de vista del consumidor es una
cuestion de apreciacion de los hechos perti-
nentes. El resultado de esta apreciaciéon
constituye una observaciéon de cardcter
factico para cuyo control no es competente
el Tribunal de Justicia en el marco de un
recurso de casacion.

54. Porlo que serefiere ala alegacion segiinla
cual el Tribunal de Primera Instancia debié
tener en cuenta el renombre de la marca
OBELIX en la comparacién de los productos y
servicios y de los signos controvertidos, la
OAMI alega que la recurrente confunde dos
conceptos, a saber, el renombre de Obélix,
famoso personaje de cémic, y el renombre
potencial de la marca OBELIX. Afiade que no
existe principio juridico ni antecedente
alguno que permita afirmar que un famoso
personaje literario deba ser automaticamente
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considerado una marca de renombre. Todo
dependerd de las circunstancias del asunto de
que se trate y lo cierto es que la recurrente no
aportd, durante el procedimiento sustanciado
ante la OAMI, elementos que demuestren la
realidad de una transformacion progresiva de
un personaje famoso en marca de renombre.
Por lo tanto, al negarse a tener en cuenta el
renombre del nombre de Obélix, que designa
un famoso personaje de cémic, para delimitar
el dmbito de aplicacion de proteccién de la
marca anterior, la OAMI considera que el
Tribunal de Primera Instancia aplic6 correc-
tamente la norma segin la cual, en un
procedimiento de oposicién sobre motivos
de denegacidn relativos de registro, la auto-
ridad competente deber4 limitarse a examinar
los motivos alegados y las solicitudes presen-
tadas por las partes.

55. La OAMI afirma que, al adherirse a los
principios establecidos por el Tribunal de
Primera Instancia pero oponerse a sus
conclusiones, la recurrente critica las apre-
ciaciones ficticas efectuadas por el Tribunal
de Primera Instancia, cuyo control no corres-
ponde al Tribunal de Justicia en el marco de
un recurso de casacion.

56. Por lo que se refiere a las alegaciones
segun las cuales el Tribunal de Primera
Instancia  desnaturaliz6 los hechos o
elementos de prueba, la OAMI considera
que el Tribunal de Primera Instancia repro-
dujo correctamente la lista de productos y
servicios y procedié a un analisis comparativo,
basado en criterios como el tipo de fabricante
o el modo de distribucién de los productos. La
OAMI considera que el segundo motivo debe
desestimarse por ser en parte infundado y en
parte inadmisible.
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2. Apreciacion

57. Del articulo 225 CE y del articulo 58,
pérrafo primero, del Estatuto del Tribunal de
Justicia, se desprende que el recurso de
casacion estd limitado a las cuestiones de
Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera
Instancia es el udnico competente para
comprobar y apreciar los hechos pertinentes
y los elementos probatorios. En consecuencia,
salvo en el supuesto de su desnaturalizacién,
la apreciacién de tales hechos y elementos
probatorios no constituye una cuestiéon de
Derecho sujeta como tal al control del
Tribunal de Justicia en el marco de un
recurso de casacién. '*

58. A efectos de la aplicacion del articulo 8,
apartado 1, letra b ), del Reglamento n° 40/94,
aunque exista identidad con una marca cuyo
caracter distintivo sea particularmente
elevado, es necesario aportar la prueba de
que existe una similitud entre los productos o
los servicios designados. En efecto, esta
disposicion prevé que un riesgo de confusion
presupone que los productos o servicios
designados son idénticos o similares.

59. Unriesgo de confusién presupone que los
productos o servicios designados son idén-
ticos o similares. Por lo tanto, aunque exista

14 — Sentencia de 15 de septiembre de 2005, BiolD/OAMI
(C-37/03 P, Rec. p. I-7975), apartado 43.



LES EDITIONS ALBERT RENE / OAMI

identidad con una marca cuyo cardcter
distintivo sea particularmente elevado, es
necesario aportar la prueba de que existe
una similitud entre los productos o los
servicios designados. *°

60. En tales circunstancias, la alegacién de la
recurrente segin la cual el Tribunal de
Primera Instancia incurrié en un error de
Derecho al aplicar un criterio juridico
erréneo, incluso por no aplicar ningtin criterio
juridico sino desarrollar una mera argumen-
tacion que contenia afirmaciones contradic-
torias, no es fundada.

61. Del examen de los apartados 60 a 71 de la
sentencia recurrida se desprende que, tras
haber procedido a un andlisis exhaustivo de
los diferentes factores que caracterizan la
relacion entre los productos y servicios de que
se trata, el Tribunal de Primera Instancia ha
podido legitimamente considerar, sin cometer
error de Derecho alguno, que no existe
similitud entre los productos y servicios
objeto de la marca MOBILIX vy los servicios
designados por el signo OBELIX.

62. Por lo que se refiere a la alegacion basada
en que el Tribunal de Primera Instancia
incurrié en una contradiccién evidente entre
los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida
y en que existen inexactitudes en el aparta-
do 63 de la sentencia recurrida, debe sefialarse
que esta alegacidn tiene por objeto, esencial-
mente, poner en tela de juicio la apreciacién
de los hechos efectuada por el Tribunal de

15 — Auto de 9 de marzo de 2007, Alecansan/OHMI (C-196/06 P,
no publicado en la Recopilacién), apartado 37.

Primera Instancia y persigue en realidad que el
Tribunal de Justicia sustituya la apreciacién
de los hechos realizada por el Tribunal de
Primera Instancia en los apartados 62 y 63 de
la sentencia recurrida por la suya propia. En
consecuencia, debe declararse la inadmisibi-
lidad manifiesta de esta alegacién.

63. Por las mismas razones, procede deses-
timar la alegacién de la recurrente, segin la
cual el Tribunal de Primera Instancia no
procedi6 a un andlisis correcto de los
productos respectivos de las clases 9 y 16. A
la vista de los andlisis que efectu6 el Tribunal
de Primera Instancia, puede llegarse a la
misma conclusién en lo que se refiere a la
imputacién segin la cual el Tribunal de
Primera Instancia se limité a realizar un
andlisis literal de los productos y servicios,
sin tener en cuenta su relacién econémica e
ignorando en particular la cuestién de si el
publico pertinente atribuiria el mismo origen
comercial en caso de que los productos y
servicios fuesen propuestos bajo una marca
idéntica.

64. En este marco, procede igualmente deses-
timar la imputacién basada en la cuestién de si
el Tribunal de Primera Instancia podia llegar a
la conclusién en el apartado 81 de su
sentencia'® de que las diferencias concep-
tuales que distinguen los signos controver-
tidos permiten neutralizar las similitudes
fonéticas y las posibles similitudes visuales
anteriormente destacadas. Por una parte,
debe afirmarse que el Tribunal de Primera

16 — Literalmente, este apartado establece lo siguiente: «De ello se
deriva que en el presente caso las diferencias conceptuales
que distinguen los signos controvertidos permiten neutra-
lizar las similitudes fonéticas y las posibles similitudes
visuales anteriormente destacadas».
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Instancia aplicé correctamente, en los apar-
tados 72 y 74 a 80, los criterios desarrollados
por la jurisprudencia. Por otra parte, del
apartado 79 de la sentencia recurrida en lo
que se refiere a los términos MOBILIX y
OBELIX se desprende igualmente que el
Tribunal de Primera Instancia realizé ciertas
observaciones ficticas y que la recurrente
pretende poner en tela de juicio la apreciacién
de los hechos efectuada por el Tribunal de
Primera Instancia y persigue en realidad que el
Tribunal de Justicia sustituya la apreciacién
de los hechos efectuada por el Tribunal de
Primera Instancia por la suya propia.

65. De cuanto precede resulta, por tanto, que
el motivo debe desestimarse por infundado.

C. Sobre el tercer motivo, basado en la
supuesta infraccion del articulo 74 del Regla-
mento n° 40/94 por haberse negado el
Tribunal de Primera Instancia a aceptar que
la marca OBELIX gozaba de notoriedad y
tenia un elevado cardcter distintivo

1. Alegaciones de las partes

66. La recurrente reprocha al Tribunal de
Primera Instancia haber infringido el articu-
lo 74 del Reglamento n° 40/94 al negarse a
aceptar que la marca OBELIX gozaba de
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notoriedad y tenia un elevado caracter distin-
tivo. La recurrente considera infundada la
afirmacién efectuada por el Tribunal de
Primera Instancia segin la cual la OAMI
aprecio los hechos y los elementos de prueba
porque estaba obligada en virtud del articu-
lo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94,
pero los consideré insuficientes para demos-
trar la notoriedad del signo no registrado y el
elevado grado del caracter distintivo del signo
registrado. En la medida en que Orange
participé efectivamente en el procedimiento
ante la Sala de Recurso, pero que no se opuso
ni rebatié las alegaciones de la recurrente,
resulta absurdo exigir que ésta deba aportar
todas las pruebas, puesto que ninguna norma
ni principio de Derecho comunitario obliga a
una parte a aportar elementos para probar
aquello en lo que las partes no discrepan. La
Divisién de Oposicién y la Sala de Recurso
aceptaron expresamente, segun la recurrente,
la notoriedad de la que gozaba el signo
OBELIX. La Sala de Recurso debi6é deducir
de ello la conclusién de que la marca OBELIX
tenia un elevado cardcter distintivo y gozaba
de notoriedad. Ademas, al no existir obliga-
cién de probar los hechos que gozan de
notoriedad, el mismo principio debié apli-
carse a las marcas famosas.

67. La OAMI considera que debe desesti-
marse el tercer motivo por ser manifiesta-
mente infundado. La limitacién de la base
factica del examen realizado por la Sala de
Recurso derivado del articulo 74 del Regla-
mento n° 40/94, no excluye que ésta tenga en
cuenta hechos notorios, aparte de los hechos
alegados por las partes en el procedimiento de
oposicién. Sin embargo, lo que puede ser
considerado notorio en el presente asunto es
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que ODbélix es el nombre de un personaje de
comic. Ahora bien, esta afirmacién no puede
aplicarse como tal a la marca OBELIX, puesto
que no existe ningiin antecedente en virtud
del cual los personajes literarios conocidos
deban ser considerados marcas de renombre.

68. Para la OAMI, aun suponiendo que las
partes no se opongan a la cuestién del
renombre de la marca OBELIX, el Tribunal
de Primera Instancia no estd vinculado por
esta observacion, sino que tiene la obligacién
de examinar si, al llegar a la conclusién en la
resolucién controvertida sobre la falta de
similitud entre las marcas, la Sala de Recurso
no infringi6é el Reglamento n° 40/94. En el
marco de un procedimiento entre partes
sustanciado ante la OAMI, ningiin principio
exige que se consideren acreditados los
hechos no rebatidos por la otra parte.

2. Apreciacién del Abogado General

69. Con caricter preliminar, procede destacar
que la recurrente considera ilegales e inco-
rrectas las apreciaciones sobre la notoriedad
efectuadas por la Sala de Recurso y el Tribunal
de Primera Instancia en la sentencia recurrida.

70. Como se recuerda en el punto 57, el
recurso de casacion estd limitado a las
cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el
Tribunal de Primera Instancia es el Unico
competente para comprobar y apreciar los
hechos pertinentes y los elementos de prueba.
En consecuencia, salvo en el supuesto de su
desnaturalizacién, la apreciacién de tales
hechos y elementos de prueba no constituye
una cuestion de Derecho sujeta como tal al
control del Tribunal de Justicia en el marco de
un recurso de casacion.

71. En cambio, cuando un recurrente
impugna la interpretacién o la aplicacién del
Derecho comunitario efectuada por el
Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones
de Derecho examinadas en primera instancia
pueden volver a discutirse en el marco de un
recurso de casacion. En efecto, si un recu-
rrente no pudiera basar su recurso de casacién
en motivos y alegaciones ya invocados ante el
Tribunal de Primera Instancia, se privaria al
recurso de casacién de una parte de su
sentido.

72. Por lo que se refiere a la procedencia del
tercer motivo, procede recordar que, a tenor
del articulo 74, apartado 1, del Reglamento
n°® 40/94, en el curso del procedimiento la
OAMI procedera al examen de oficio de los
hechos; sin embargo, en un procedimiento
sobre motivos de denegacion relativos de
registro, el examen se limita a los motivos
alegados y a las solicitudes presentadas por las
partes. A este respecto, procede subrayar que

17 — Sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI (C-25/05 P,
Rec. p. I-5719), apartado 48.
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un solicitante que se refiere a hechos notorios
puede negar la exactitud de las observaciones
facticas relativas a la notoriedad de la Sala de
Recurso ante el Tribunal de Primera
Instancia.

73. Ahora bien, la consideracién, por el
Tribunal de Primera Instancia, del caracter
notorio de los hechos, entre los que figura
igualmente la notoriedad del signo OBELIX,
sobre los que la Sala de Recurso de la OAMI
basé su resolucién, constituye una aprecia-
cién de carécter factico, que salvo desnatura-
lizacién, escapa al control del Tribunal de
Justicia en el marco de un recurso de
casaciéon.’® Ahora bien, en el presente
asunto, no se ha producido desnaturalizacién
alguna.

74. Por lo tanto, el Tribunal de Primera
Instancia no incurrié en error de Derecho al
considerar, en los apartados 32 a 36 de la
sentencia recurrida, que la apreciacién juri-
dica de la notoriedad y del carécter distintivo
del signo OBELIX no estaba suficientemente
corroborada por hechos y pruebas.

75. En consecuencia, procede desestimar por
infundado el tercer motivo.

18 — Ibidem, apartado 53.
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D. Sobre el cuarto motivo, basado en la
supuesta infraccion de los articulos 63 del
Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del
Reglamento de Procedimiento por haber
desestimado del Tribunal de Primera
Instancia la pretension de que se anulara la
resolucion controvertida por no haberse apli-
cado el articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94

1. Alegaciones de las partes

76. Segin la recurrente, el Tribunal de
Primera Instancia infringi6 los articulos 63
del Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, al declarar la inadmisi-
bilidad de la pretensiéon formulada por la
recurrente ante el Tribunal de Primera
Instancia de que se anulara la resolucién
controvertida debido a que la Sala de Recurso
no habia aplicado el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94. El Tribunal de Primera
Instancia incurrié en error de Derecho, al
basarse en una interpretaciéon incorrecta
sobre el objeto del procedimiento del
recurso y no tuvo tampoco en cuenta que la
Sala de Recurso no podia limitarse a examinar
los hechos y pruebas alegados ante ella, sino
que debié extender su examen a los hechos
expuestos en primera instancia, a pesar de que
dicha cuestién no habia sido expresamente
planteada en la motivacion del recurso.
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77. La recurrente afirma que, si bien las
alegaciones que formulé ante la Sala de
Recurso giraban en torno al articulo 8, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, de
una lectura légica de los documentos apor-
tados en el marco de los procedimientos de
oposicién y del recurso, podia deducirse que la
recurrente nunca cesé de afirmar que era
titular de la marca OBELIX, protegida simul-
tdneamente como marca comunitaria regis-
trada, como marca notoriamente conocida en
el sentido del articulo 8, apartado 2, letra c),
del Reglamento n° 40/94 y como marca
famosa. La recurrente anade que sostuvo
constantemente que una marca notoriamente
conocida a la que es aplicable el articulo 8,
apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94,
constitufa asimismo una marca que gozaba de
renombre en el sentido del articulo 8, aparta-
do 5, del Reglamento n° 40/94.

78. Laafirmacién de la Sala de Recurso segin
la cual la recurrente limité expresamente su
recurso a las cuestiones relativas al articulo 8,
apartado 1, del Reglamento n°® 40/94 es, en
opinién de la recurrente, inexacta, como esta
ultima puso de manifiesto ante el Tribunal de
Primera Instancia. La recurrente debati6
igualmente ante el Tribunal de Primera
Instancia sobre la relacién entre los aparta-
dos 2 y 5 del articulo 8 del Reglamento
n° 40/94 para demostrar que las marcas
protegidas por dichas disposiciones tenian
actualmente la misma connotacién. Segtn la
recurrente, el Tribunal de Primera Instancia
no entrd a examinar, en la sentencia recurrida,

el fondo de este argumento, al declarar la
inadmisibilidad de dicha pretensién.

79. La OAMI responde que este motivo es
manifiestamente infundado. En su escrito de
oposicion, la solicitante, al marcar las casillas
correspondientes, basé su oposicion en dos
motivos —el riesgo de confusién con una
marca anterior y el aprovechamiento indebido
derivado del cardcter distintivo o del
renombre de una marca anterior o el perjuicio
que le causaria—, cuando transmitié los
elementos en apoyo de su oposicién. La
recurrente, sin embargo, no invocé este
ultimo motivo de oposicion basado en el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94. Pese a la falta de prueba, la Divisién
de Oposicién de la OAMI menciond esta
disposicion, al precisar que no era necesario
examinar si la oposicién estaba fundada con
arreglo al articulo 8, apartado 5, del Regla-
mento n° 40/94 en la medida en que los signos
no eran similares. Cuando interpuso un
recurso contra esta resolucion, la recurrente
no solicité a la Sala de Recurso que aplicara el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94 y tampoco mencioné esta disposi-
cién en la exposicion de sus motivos.
Teniendo en cuenta cuanto precede y el
hecho de que la recurrente nunca identificé
la marca anterior cuyo cardcter distintivo o
renombre habian sido menoscabados por la
solicitud de marca comunitaria, la Sala de
Recurso llegé a la conclusién de que los
documentos aportados en el procedimiento
de oposicion, perseguian mas bien demostrar
la notoriedad de la marca no registrada,
presentada como uno de los dos derechos
anteriores, o eventualmente el cardcter distin-
tivo incrementado de la marca registrada,
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pero no su renombre en el sentido del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94. La Sala de Recurso no se pronuncio,
en consecuencia, sobre la aplicabilidad del
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94.

80. Ahorabien, enlugar de afirmar que la Sala
de Recurso habia infringido el articulo 74 del
Reglamento n° 40/94 al abstenerse de
examinar el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94, la recurrente sostuvo,
en su escrito de recurso presentado poste-
riormente ante el Tribunal de Primera
Instancia, que la Sala de Recurso habia
infringido el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94. Puesto que la Sala de
Recurso no habia examinado el articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n° 40/94, el
Tribunal de Primera Instancia, a la luz del
articulo 135, apartado 4, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia, lleg6 a la conclusién, acertada-
mente segin la OAMI, de que no era
admisible la pretension de la recurrente por
la que solicitaba al Tribunal de Primera
Instancia que se pronunciara sobre la aplica-
cion de esta disposicién.

2. Apreciacion

81. Con cardcter preliminar, procede sefialar
que larecurrente no solicit6 ni en su escrito de
oposicién ni en su recurso prejudicial ante la
Sala de Recurso el control de la legalidad con
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arreglo al articulo 8, apartado 5, del Regla-
mento n°40/94. En efecto, como se desprende
de la resolucién de la Sala de Recurso
impugnada® y de los escritos de las partes
en el marco del presente recurso de casacion,
asi como de la sentencia recurrida y del
informe para la vista del Tribunal de Primera
Instancia, era la primera vez que el motivo
basado en la infraccién del articulo 8, aparta-
do 5, del Reglamento n° 40/94 se invocaba
ante el Tribunal de Primera Instancia.

82. Debe destacarse, como subraya la recu-
rrente, *° que resulta bastante dificil distinguir
entre las marcas notoriamente conocidas y
aquéllas que gozan de renombre. En efecto,
existe una similitud entre el articulo 8, apar-
tados 1y 2, del Reglamento n°® 40/94 por una
parte, y el articulo 8, apartado 5, del mismo
Reglamento, por otra. Sin embargo, no puede
deducirse de la referencia al cardcter notoria-
mente conocido en el marco del articulo 8,
apartado 2, letra c), del Reglamento, igual-
mente la referencia al articulo 8, apartado 5, de
dicho Reglamento, que tiene por objeto el
caso en que los productos y servicios de dos
marcas, de las que una goza de renombre
dentro de la Comunidad, no son similares.
Una interpretacién segtin la cual el articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n° 40/94 supone
una mera continuacién del articulo 8, aparta-
dos 1 y 2, de dicho Reglamento y deben
examinarse conjuntamente, aunque el articu-
lo 8, apartado 5, no haya sido invocado ante las
instancias de la OAM]I, infringiria el ambito de
aplicacién del articulo 8, apartado 5. En efecto,
desde el punto de vista de una interpretaciéon
sistematica, se desprende tanto del sistema
interno como del sistema externo del articu-
lo 8 del Reglamento n° 40/94, que se trata de

19 — Resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de 14 de julio de
2003, asunto R 559/2002 — 4, apartado 7.
20 — Escrito de interposicién del recurso de casacion, punto 143.
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criterios diferentes contenidos en los aparta-
dos 1, 2 y 5. El sistema externo —es decir, la
estructura del texto— demuestra claramente
que los apartados 1, 2 y 5 del articulo 8 de
dicho Reglamento son apartados distintos.
Segin el sistema interno —es decir, la
organizacién del contenido del texto— los
objetivos de estos apartados son diferentes. %'

83. Desde este punto de vista, la recurrente, al
no haber impugnado la legalidad de la
resolucién de la Divisiéon de Oposicion ni de
la Sala de Recurso con arreglo al articulo 8,
apartado 5, del Reglamento n° 40/94, no
puede subsanar su propia omisién refirién-
dose a disposiciones similares.

84. Por lo demas, en el marco de un
procedimiento de anulacién de una resolu-
cién sujeta al control del juez comunitario,
debe apreciarse la legalidad del acto impug-
nado en funcién de los elementos de hecho y
de Derecho existentes en la fecha en que se
adopt6 el acto.? Lo mismo cabe decir en el
marco del procedimiento del articulo 63 del
Reglamento n°® 40/94. Segln reiterada juris-
prudencia, el recurso con arreglo a este
articulo tiene por objeto el control de la
legalidad de las resoluciones de las Salas de
Recurso de la OAMI en el sentido del
articulo 63 del Reglamento n° 40/94. En
efecto, si bien a tenor del articulo 63, aparta-

21 — Sobre los conceptos de sistemas interno y externo, véase
Heck, P., «Das Problem der Rechtsgewinnung», Gesetze-
sauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und
Interessenjurisprudenz, Berlin, Ziirich, 1968, pp. 188 y 189.

22 — Sentencia de 7 de febrero 1979, Francia/Comisién (15/76 y
16/76, Rec. p. 321), apartado 7. En ese asunto, Francia
impugné la legalidad de ciertas Decisiones relativas a la
liquidaciéon de las cuentas presentadas por la Republica
Francesa en concepto de gastos correspondientes a los
ejercicios 1971 y 1972, financiados por el Fondo Europeo de
Orientacién y Garantia Agricola (FEOGA), alegando una
regularizacién posterior a laadopcion de las Decisiones de las
anomalias comprobadas.

do 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de
Primera Instancia «serd competente tanto
para anular como para modificar la resolucién
impugnada», este apartado debe interpretarse
a la luz del apartado anterior, a tenor del cual,
«el recurso se fundard en incompetencia, en
quebrantamiento sustancial de forma, en
violacién del Tratado, del presente Regla-
mento o de cualquier norma juridica relativa a
su aplicacion, o en desviacion de poder», y en
el marco de los articulos 229 CE y 230 CE. El
control de legalidad que realiza el Tribunal de
Primera Instancia sobre una resolucién de la
Sala de Recurso debe efectuarse, por lo tanto,
con respecto a las cuestiones de Derecho que
se hayan suscitado ante la Sala de Recurso. *
Ahora bien, ha quedado acreditado que el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94 no formaba parte de las cuestiones
de Derecho suscitadas ante la Sala de Recurso.

85. En consecuencia, la recurrente no habria
podido conseguir que el Tribunal de Primera
Instancia se pronunciase sobre el presente
motivo basado en una posible infraccién del
articulo 63 del Reglamento n° 40/94 y del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia por haber desestimado la
pretensién de que se anulase la resolucién
controvertida debido a la falta de aplicacién
del articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94, motivo que no habia sido invocado
durante la fase administrativa del procedi-
miento sustanciado ante la OAMIL

86. El Tribunal de Primera Instancia, al
declarar la inadmisibilidad del motivo,

23 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de mayo de
2005, Solo Italia/OAMI — Nuova Sala (PARMITALIA)
(T-373/03, Rec. p. 11-1881), apartado 25.
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basado en el articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94, no ha infringido los
articulos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135,
apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, por deses-
timar la pretension de que se anulara la
resolucion controvertida debido a la falta de
aplicacion del articulo 8, apartado 5, del
Reglamento n° 40/94. Este motivo no es
fundado.

E. Sobre el quinto motivo, basado en la
supuesta infraccion del articulo 63 del Regla-
mento n° 40/94 y de los articulos 44, 48 y 135,
apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
por haber declarado el Tribunal de Primera
Instancia la inadmisibilidad de la pretension
por la que se solicitaba la devolucion del
asunto ante la Sala de Recurso

1. Alegaciones de las partes

87. La recurrente considera que la sentencia
recurrida del Tribunal de Primera Instancia
infringié el articulo 63 del Reglamento
n° 40/94 y los articulos 44, 48 y 135, apar-
tado 4, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia, en la medida
en que declaré la inadmisibilidad de la
pretensidon que presenté con cardcter subsi-
diario en lavista, por la que solicit6 al Tribunal
de Primera Instancia que devolviera el asunto
a la Sala de Recurso con el fin de poder
demostrar el renombre de la marca
OBELIX. En la vista ante el Tribunal de
Primera Instancia, la recurrente llegé a la
conclusién de que, si el Tribunal de Primera
Instancia aceptaba su pretensiéon principal,
segin la cual la Sala de Recurso habia
infringido el articulo 8, apartado 5, del
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Reglamento n° 40/94 o que él mismo debia
pronunciarse sobre la imputacién basada en el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n® 40/94, éste debia, en cualquier caso,
devolver el asunto ante la Sala de Recurso
para que la recurrente pudiese demostrar
dicha pretensién ante la Sala de Recurso.

88. La recurrente sostiene, en primer lugar,
que la pretension por la que solicita la
devolucién ante la Sala de Recurso para
poder demostrar su pretensién basada en el
articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94, no es una pretensién «nueva», sino
que constituye una pretensién subsidiaria
respecto a la pretensién principal basada en
el articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94. Esta pretension subsidiaria se sitiia
necesariamente por debajo de la pretension
principal y no constituye, por tanto, una
pretensiéon «nueva» en el sentido de la
sentencia recurrida. En segundo lugar, el
Tribunal de Primera Instancia parece haber
adoptado un concepto de «objeto», utilizado
en el articulo 135, apartado 4, de su Regla-
mento de Procedimiento, que se modifica
cada vez que una «pretensién» se anade a una
pretension inicial, independientemente de su
naturaleza o de su contexto. El objeto del
litigio ante la Sala de Recurso era dilucidar si
MOBILIX podia ser registrada como marca
comunitaria para la totalidad o una parte de
los productos para los que habia sido solici-
tada, dada la oposicién presentada por la
recurrente sobre la base de su marca
OBELIX. La recurrente piensa que no modi-
fic6 en absoluto dicho objeto y que la
pretensién principal por la que solicitaba la
anulacién de la resolucién impugnada de la
Sala de Recurso englobaba necesariamente el
resto de las pretensiones referidas a la
principal.



LES EDITIONS ALBERT RENE / OAMI

89. La recurrente subraya que el articulo 44
del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia no prohibe, ni
expresa ni implicitamente, precisar dentro del
marco de una pretensién principal, preten-
siones subsidiarias en una fase del procedi-
miento posterior a la presentacion del escrito
de interposiciéon del recurso. Tampoco el
articulo 48 del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia contiene
semejante prohibicion.

90. La OAMI sostiene que este motivo es
manifiestamente infundado. Anade que esta
pretensién formulada con caracter subsidiario
estd basada en un motivo nuevo, segtn el cual
la Sala de Recurso infringi6 el articulo 74,
apartado 1, del Reglamento n° 40/94, por no
pronunciarse sobre la aplicabilidad del articu-
lo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, y s6lo
fue invocado por la recurrente cuando
comprendié que su motivo basado en la
infracciéon del articulo 8, apartado 5, era
inadmisible. Puesto que esta pretensién
subsidiaria no fue presentada hasta la vista,
el Tribunal de Primera Instancia, sobre la base
de los articulos 44 y 48 de su Reglamento de
Procedimiento, declard, acertadamente segin
la OAM]I, su inadmisibilidad.

2. Apreciacién

91. Como se ha recordado en los puntos 57 y
70, en cuanto a las supuestas irregularidades

del procedimiento, a tenor de los articu-
los 225 CE, apartado 1, y 58, parrafo
primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
el recurso de casacién estd limitado a las
cuestiones de Derecho. Segin esta dltima
disposicion, debe fundarse en motivos deri-
vados de la incompetencia del Tribunal de
Primera Instancia, de irregularidades del
procedimiento ante el mismo que lesionen
los intereses de la parte recurrente, asi como
de la violacién del Derecho comunitario por
parte del Tribunal de Primera Instancia. ** Asi
pues, el Tribunal de Justicia es competente
para controlar si se han cometido ante el
Tribunal de Primera Instancia irregularidades
de procedimiento que lesionen los intereses
de la parte recurrente y debe asegurarse de
que se han observado los principios generales
del Derecho comunitario y las normas proce-
sales aplicables en materia de carga y de
valoracién de la prueba. *

92. Las pretensiones a las que se refieren el
articulo 38, apartado 1, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Justicia y el
articulo 44, apartado 1, letra d), del Regla-
mento de Procedimiento del Tribunal de
Primera Instancia, materializan el objeto de
la demanda* y contienen la parte dispositiva
que la parte demandante desea obtener del
juez comunitario.” Son éstas, en conse-
cuencia, una parte del objeto del litigio y
deberdan ser formuladas en el escrito de
demanda.

24 — Sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/
Comision (C-185/95 P, Rec. p. I-8417), apartado 18.

25 — Sentencia de 15 de junio de 2000, TEAM/Comisién
(C-13/99 P, Rec. p. I-4671), apartado 36.

26 — Rideau ], y Picod F., Code des procédures juridictionnelles de
I'Union européenne, 2" edicién, Paris, 2002, p. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I, y Bray R, op. cit., p. 553.
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93. Si el juez comunitario acepta la admisibi-
lidad de las pretensiones formuladas con
cardcter subsidiario (eventualiter) correspon-
dientes al supuesto en que se desestimen
pretensiones principales (principaliter) conte-
nidas en el escrito de demanda, * la situacién
parece diferente si las pretensiones con
caracter subsidiario son formuladas durante
el procedimiento e incluso durante la vista. En
efecto, tales pretensiones, aunque formuladas
con caracter subsidiario, son pretensiones
nuevas que modifican el objeto del litigio
puesto que expresan una peticion introducida
con posterioridad a la expiracién del plazo de
orden publico previsto para interponer el
recurso que deberia ser examinado en caso de
que se desestimen las pretensiones formu-
ladas principaliter.

94. Segun reiterada jurisprudencia, el articu-
lo 42, apartado 2, pdrrafo primero, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia permite que un demandante, con
caracter excepcional, invoque motivos nuevos
en apoyo de las pretensiones formuladas en el
escrito de demanda. Sin embargo, no prevé en
modo alguno la posibilidad de que un
demandante introduzca pretensiones
nuevas. ¥ Igualmente, las disposiciones equi-
valentes del articulo 48, apartado 2, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, permiten, en determi-
nadas circunstancias, invocar motivos nuevos
en el curso del proceso. Ahora bien, en ningin
caso puede interpretarse que tales disposi-
ciones autoricen a las partes demandantes a
presentar ante el juez comunitario nuevas

28 — Rideau, ], y Picod, F., Code des procédures juridictionnelles de
I'Union européenne, antes citado, p. 592. Respecto a la
doctrina relativa a las pretensiones formuladas con caracter
subsidiario, véase Rosenberg, L., Schwab, K.-H., y Gottwald,
P., Zivilprozessrecht, p. 649.

29 — Sentencia de 18 de octubre de 1979, GEMA/Comisién
(125/78, Rec. p. 3173), apartado 26.
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pretensiones y modificar de tal forma el objeto
del litigio.

95. No obstante, una reformulacién de las
pretensiones originales es admisible tnica-
mente si se cumple el requisito de que se
limiten a precisar las pretensiones del escrito
de demanda o bien las pretensiones reformu-
ladas tengan un cardcter accesorio respecto a
las pretensiones originales. *'

96. Por tanto, debe examinarse si las preten-
siones formuladas con carécter subsidiario en
la vista ante el Tribunal de Primera Instancia
por la recurrente implican una reformulacién
de las pretensiones existentes o bien se trata
de pretensiones nuevas.

97. Mediante sus pretensiones formuladas
con cardcter subsidiario, la recurrente solicité
al Tribunal de Primera Instancia, esencial-
mente, que dirigiera a la OAMI, mediante la
devolucién del asunto a la Sala de Recurso
para poder probar que su marca gozaba de
renombre en el sentido del articulo 8, aparta-
do 5, del Reglamento n° 40/94, la orden de
examinar el fondo de sus pretensiones. Debe
destacarse que las pretensiones formuladas
con cardcter subsidiario no tienen por objeto
una precision de las consecuencias de la
anulacién, como alega la recurrente, sino
que se estd pidiendo que una orden sea

30 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
18 de septiembre de 1992, Asia Motor France y otros/
Comision (T-28/90, Rec. p. I1-2285), apartado 43.

31 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre
de 1998, Vicente-Nufiez/Comision (T-100/96, RecEP pp. I-
A-591 y 1I-1779), apartado 51, y de 2 de junio de 2005,
Strohm/Comisién (T-177/03, RecFP pp. I-A-147 y-11-651),
apartado 21.
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dirigida a la OAMI. Ahora bien, conforme al
articulo 63, apartado 6, del Reglamento
n° 40/94, la OAMI estara obligada a adoptar
las medidas necesarias para dar cumplimiento
a la sentencia del juez comunitario. Por
consiguiente, no corresponde al Tribunal de
Primera Instancia dirigir una orden conmi-
natoria a la OAMI. A ésta le incumbe extraer
las consecuencias del fallo y de los funda-
mentos de las sentencias del Tribunal de
Primera Instancia. *

98. Debe reconocerse que la recurrente ha
presentado con cardcter subsidiario una
nueva pretensién por la que solicita que se
dicte una orden dirigida a la OAMI. Con ello,
persigue modificar el objeto del litigio.

99. El Tribunal de Primera Instancia pudo
legitimamente, sin incurrir en error de
Derecho alguno, declarar la inadmisibilidad
de las pretensiones formuladas con caricter
subsidiario en la vista por constituir nuevas
pretensiones.

100. Este motivo del recurso de casaciéon no
puede prosperar.

32 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero
de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ OAMI (Giro-
form) (T-331/99, Rec. p. 11-433), apartado 33; de 27 de febrero
de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00,
Rec. p. 11-683), apartado 12; de 3 de julio 2003, Alejandro/
OAMI - Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/0], Rec.
p. 1I-225]), apartado 22, y auto del Tribunal de Primera
Instancia de 6 de septiembre de 2006, Hensotherm/OAMI
(T-366/04, no publicado en la Recopilaciéon p. II-65),
apartado 17.

F. Sobre el sexto motivo, basado en la
supuesta infraccion de los articulos 63 del
Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del
Reglamento de Procedimiento por haberse
negado el Tribunal de Primera Instancia a
admitir ciertos documentos

1. Alegaciones de las partes

101. La recurrente sostiene que la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia infringe los
articulos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135,
apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, en la
medida en que declara la inadmisibilidad de
ciertos documentos presentados por primera
vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
Segun la recurrente, el Reglamento de Proce-
dimiento no prevé ninguna prohibicién
respecto a la presentaciéon de elementos de
prueba ante el Tribunal de Primera Instancia.

102. La recurrente critica la concepcion del
objeto del litigio del articulo 135, apartado 4,
del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Primera Instancia, que éste ha
adoptado. Los hechos que la recurrente
invoca para fundamentar sus alegaciones no
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forman parte del «objeto», sino que consti-
tuyen, en su opinidn, elementos de prueba en
el presente asunto. Al haber considerado la
Sala de Recurso, ultima instancia del procedi-
miento administrativo, estos elementos de
prueba insuficientes para probar las preten-
siones de la recurrente, ésta debi6 aportar ante
el Tribunal de Primera Instancia nuevos
elementos probatorios.

103. Segun la recurrente, resulta igualmente
incompatible con la misién del Tribunal de
Primera Instancia, en su condicién de
instancia jurisdiccional de primer grado que
controla la legalidad de las resoluciones de la
OAM]J, el hecho de negarse a tener en cuenta
elementos probatorios aportados ante él.

104. La OAMI recuerda que la misién del
Tribunal de Primera Instancia consiste en
controlar la legalidad de las resoluciones de
las Salas de Recursos y no en comprobar si, en
el momento de pronunciarse sobre un recurso
contra una resolucién de una Sala de Recurso
de la OAMI, puede legalmente adoptar una
nueva resolucién con el mismo fallo que la
resolucién impugnada. De cuanto precede se
deduce que no puede reprocharse a la OAMI
ninguna ilegalidad a la vista de elementos de
hecho que no le han sido sometidos. Segin la
OAMI, deben denegarse los elementos de
hecho aportados ante el Tribunal de Primera
Instancia que no hayan sido presentados
anteriormente ante las instancias de la OAML
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2. Apreciacion

105. Como se ha recordado en los puntos 57,
70y 91, el recurso de casacion estd limitado a
las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el
Tribunal de Primera Instancia es el dnico
competente para comprobar y apreciar los
hechos pertinentes y los elementos probato-
rios. En consecuencia, salvo en el supuesto de
su desnaturalizacidn, la apreciaciéon de tales
hechos y elementos probatorios no constituye
una cuestién de Derecho sujeta como tal al
control del Tribunal de Justicia en el marco de
un recurso de casacién.

106. Igualmente, debe recordarse que, en
casacion, el Tribunal de Justicia no es
competente para pronunciarse sobre los
hechos ni, en principio, para examinar las
pruebas que el Tribunal de Primera Instancia
ha admitido en apoyo de éstos. En efecto,
siempre que dichas pruebas se hayan obtenido
de modo regular y se hayan observado los
principios generales del Derecho y las normas
procesales aplicables en materia de carga y
practica de la prueba, corresponde unica-
mente al Tribunal de Primera Instancia
apreciar la importancia que debe atribuirse a
los elementos que le hayan sido presentados.
De lo anterior resulta que, salvo en caso de
desnaturalizacién de los elementos de prueba
aportados ante el Tribunal de Primera
Instancia, esta apreciacién de los hechos no
constituye una cuestion de Derecho sujeta al
control del Tribunal de Justicia. 3

33 — Sentencia de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal
Industries y Nippon Steel/Comisiéon (C-403/04 P vy
C-405/04 P, Rec. 1-729), apartado 38.



LES EDITIONS ALBERT RENE / OAMI

107. Aun cuando la recurrente se refiere a la
cuestion de si, al declarar la inadmisibilidad de
las propuestas de prueba en forma de cinco
documentos, el Reglamento de Procedi-
miento del Tribunal de Primera Instancia ha
sido infringido, en realidad, se trata de un
motivo basado en la desnaturalizacion de los
elementos de prueba.

108. Sin embargo, en el presente asunto, no
se ha producido ninguna desnaturalizacién de
los elementos de prueba ni infringido el
Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia.

109. Ahora bien, aun suponiendo que los
cinco documentos aportados por la recu-
rrente ante el Tribunal de Primera Instancia
permitan demostrar la notoriedad del signo
OBELIX, lo cierto es que no fueron transmi-
tidos a la OAMI en el marco del procedi-
miento de elaboracién de la resolucién
impugnada y no fueron debatidos dentro del
plazo establecido, esto es, con anterioridad a
la adopcién de la resolucién impugnada. En
efecto, en el marco de un procedimiento de
anulaciéon de una resolucion sujeta al control
del juez comunitario, debe apreciarse la
legalidad del acto impugnado en funcién de
los elementos de hecho y de Derecho exis-
tentes en la fecha en que se adopt? el acto. **

110. Al referirse en el apartado 16 de su
sentencia al articulo 135, apartado 4, de su
Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de
Primera Instancia queria subrayar la natura-

34 — Sentencia Francia/Comision, citada en la nota 22, apartado 7.

leza del procedimiento de anulacién. Ahora
bien, ha quedado acreditado que los cinco
documentos no fueron presentados ante la
OAMI. Para ser tenidos en cuenta, éstos
deberian haber sido presentados durante el
procedimiento administrativo sustanciado
ante la OAML

111. El sexto motivo es inoperante.

112. Elrecurso de casacién interpuesto por la
recurrente debe desestimarse en su totalidad.

VI. Costas

113. En virtud del apartado 2 del articulo 69
del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia, aplicable al recurso de
casacioén con arreglo al articulo 118, la parte
que pierda el proceso ha de ser condenada en
costas. Por consiguiente, si se desestima,
como propongo, la totalidad de los motivos
formulados por la recurrente, procede conde-
narla al pago de las costas del recurso.
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VII. Conclusion

114. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de
Justicia :

1) Desestimar el recurso de casacién.

2) Condenar en costas a Les Editions Albert René SARL.
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