GABEL INDUSTRIA TESSILE / OAMI — CREACIONES GAREL (GABEL)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 10 de junio de 2008~

En el asunto T-85/07,

Gabel Industria Tessile SpA, con domicilio en Rovellasca (Italia), representada por
el Sr. A. Petruzzelli, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y L. Rampini, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

Creaciones Garel, S.A., con domicilio en Logroiio,

* Lengua de procedimiento: italiano.
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SENTENCIA DE 10.6.2008 — ASUNTO T-85/07
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucién de la Segunda
Sala de Recurso de la OAMI de 25 de enero de 2007 (asunto R 960/2006-2), rela-

tiva a un procedimiento de oposicion entre Creaciones Garel, S.A., y Gabel Industria
Tessile SpA,

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

integrado por la Sra. I. Pelikdnova (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jurimée y el
Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 20 de marzo de 2007;

visto el escrito de contestacion presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera
Instancia el 4 de julio de 2007;

vistas las preguntas formuladas por escrito a las partes por el Tribunal de Primera
Instancia el 13 de diciembre de 2007;

vistas las observaciones de las partes, presentadas en la Secretaria del Tribunal de
Primera Instancia los dias 19 y 20 de diciembre de 2007;

celebrada la vista el 30 de enero de 2008;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 2 de abril de 2004, la demandante, Gabel Industria Tessile SpA, formulé una
solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11,
p- 1), en su versiéon modificada.

La marca cuyo registro se solicito es el signo denominativo GABEL.

Los productos para los que se solicit6 el registro se hallan comprendidos en las clases
24y 25 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revi-
sada y modificada, y corresponden, para cada una de las citadas clases, a la siguiente
descripcion:

— clase 24: «Tejidos, mantas de cama y de mesa, plaids, sdbanas, fundas, toallas,
esponjas para bafo, cubrecamas, colchas, colchas de plumoén, ropa de bafo»;

— clase 25: «Articulos de vestir, inclusive botas, zapatos y zapatillas».
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La solicitud de registro se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias n° 2/05, de
10 de enero de 2005.

El 6 de abril de 2005, la oponente, Creaciones Garel, S.A., formulé oposicién contra
el registro de la marca solicitada, con arreglo al articulo 42 del Reglamento n° 40/94.

El motivo invocado en apoyo de la oposicién era la existencia de un riesgo de confu-
sion, en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, entre
la marca solicitada y varias marcas anteriores, a saber, nueve marcas espariolas, seis
marcas internacionales y dos marcas comunitarias. Estas tltimas correspondian, en
particular, a la marca comunitaria figurativa anterior n° 1.806.199 (en lo sucesivo,
«marca comunitaria figurativa anterior»), registrada el 5 de enero de 2005 y reprodu-

cida a continuacién:

GAREL

Los productos para los cuales se habia registrado la marca comunitaria figurativa
anterior se hallan comprendidos en las clases 24, 25y 26 del Arreglo de Niza y corres-
ponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripcion:

— clase 24: «Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de
cama y de mesa»;

— clase 25: «Fajas, sujetadores, bragas, combinaciones y bodys»;

— clase 26: «Puntillas, bordados, cintas y lazos».

II - 828



10

11

GABEL INDUSTRIA TESSILE / OAMI — CREACIONES GAREL (GABEL)

Mediante resolucién de 22 de junio de 2006, la Divisién de Oposicién estimé la
oposicion, denegé la solicitud de registro en su totalidad y condend a la demandante
al pago de las costas. La Division de Oposicion estimé que, debido a la similitud de la
marca solicitada con la marca comunitaria figurativa anterior y a la identidad de los
productos designados por dichas marcas, existia riesgo de confusién en el dnimo del
publico de la Unién Europea. Por otra parte, la Division de Oposicién no considerd
necesario examinar si las marcas anteriores invocadas por la oponente habian sido
objeto de uso efectivo en la Comunidad, conforme a los articulos 15 y 50 del Regla-
mento n° 40/94, dado que su resoluciéon se fundaba inicamente en la marca comuni-
taria figurativa anterior, la cual habia sido registrada desde hacia menos de 5 afos y,
por lo tanto, no estaba sujeta a tal condicién.

Mediante escrito de 12 de julio de 2006, la demandante comunicé a la OAMI, acerca
de su solicitud de registro, su decision de limitar la lista de los productos compren-
didos en la clase 25, de la siguiente forma:

«[...] en lugar de los articulos de vestir, inclusive botas, zapatos y zapatillas [...],
limitar dichos productos Gnicamente a los “albornoces”, comprendidos asimismo en
la clase 25.»

El 17 de julio de 2006, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la
resolucién de la Divisién de Oposicién, con arreglo a los articulos 57 a 62 del Regla-
mento n° 40/94.

Mediante resolucién de 25 de enero de 2007 (en lo sucesivo, «resolucién impug-
nada»), notificada a la demandante el 29 de enero de 2007, la Segunda Sala de Recurso
de la OAMI anulf la resolucién de la Division de Oposicidn, autorizé el registro de la
marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25 y resolvié que cada
parte cargaria con sus propias costas.
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Pretensiones de las partes

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule parcialmente la resoluciéon impugnada, en la medida en que deniega
presuntamente el registro de la marca solicitada para los productos compren-
didos en la clase 24.

— Confirme la resolucién impugnada, en la medida en que autoriza el registro de la
marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25.

— Ordene a la OAMI registrar la marca solicitada para los productos comprendidos
en la clase 24 y para los albornoces comprendidos en la clase 25.

— Declare que las marcas anteriores de la oponente, con excepcién de la marca
comunitaria figurativa anterior, no se han usado para productos comprendidos
en la clase 24 y que ello supone un abuso del registro de tales marcas, visto lo que
disponen los articulos 15 y 50 del Reglamento n° 40/94.

— Condene en costas a la OAMI.

La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

II - 830



14

15

17

GABEL INDUSTRIA TESSILE / OAMI — CREACIONES GAREL (GABEL)

En sus observaciones en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia,
presentadas en la Secretaria el 19 de diciembre de 2007, la demandante declaré que
tenia la intencién de renunciar a su tercera pretension, hecho que el Tribunal de
Primera Instancia reflej6 en el acta de la vista.

Sobre la admisibilidad

Al ser de orden publico los requisitos de admisibilidad de un recurso, el Tribunal
de Primera Instancia puede examinarlos de oficio y su control, a este respecto, no
esta limitado sé6lo a los motivos de inadmisibilidad alegados por las partes [sentencia
del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Rec.
p. 1339, apartado 19; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre
de 1996, Stott/Comisién, T-99/95, Rec. p. I1-2227, apartado 22, y de 27 de septiembre
de 2006, Telefénica/ OAMI — Branch (emergia), T-172/04, no publicada en la Reco-
pilacidn, apartado 22].

Mediante su segunda pretensién, la demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que confirme la resolucién impugnada, en la medida en que autoriza
el registro de la marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25.
Mediante su cuarta pretensidn, la demandante solicita, ademads, al Tribunal de
Primera Instancia, que declare que no se han utilizado las marcas anteriores de la
oponente, con excepcién de la marca comunitaria figurativa anterior, para los
productos comprendidos en la clase 24 y que ello constituye un abuso del registro
de esas marcas, visto lo que disponen los articulos 15 y 50 del Reglamento n°® 40/94.

Debe observarse que, mediante sus pretensiones segunda y cuarta, la demandante
pretende obtener del Tribunal de Primera Instancia una resolucidn, bien sea confir-
matoria o bien declarativa. No obstante, de la lectura conjunta de los apartados 2 y
3 del articulo 63 del Reglamento n° 40/94 se desprende que el recurso interpuesto
ante el Tribunal de Primera Instancia pretende examinar la legalidad de las reso-
luciones de las Salas de Recurso y lograr, en su caso, la anulacién o la reforma de
las mismas [sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/
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OAMI, C-106/03 P, Rec. p. [-9573, apartado 28; véanse, asimismo, en este sentido,
las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/
OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. 1I-5301, apartado 46, y de 6 de noviembre de
2007, SAEME/OAMI — Racke (REVIAN’s), T-407/05, Rec. p. 11-4385, apartado 65],
de forma que no puede tener por objeto obtener unas sentencias confirmatorias o
declarativas, con respecto a tales resoluciones.

Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones segunda y
cuarta de la demandante.

Sobre el fondo

En apoyo de su primera pretension, que tiene por objeto la anulacién de la resoluciéon
impugnada, en la medida en que contiene la negativa a registrar la marca solicitada
para los productos comprendidos en la clase 24, la demandante alega tres motivos.
El primer motivo se basa, esencialmente, en un incumplimiento, por parte de la Sala
de Recurso, de la obligacién que le incumbe de pronunciarse expresamente sobre
la solicitud de registro para los productos comprendidos en la clase 24. El segundo
motivo se refiere a una infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94. El tercer motivo se basa en una infraccién de los articulos 15 y 50 de este
mismo Reglamento, definida como un abuso del registro de las citadas marcas.

Con caricter preliminar, es preciso recordar que, a tenor del articulo 62, aparta-
do 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, «examinado el fondo del recurso, la Sala
de Recurso se pronunciara sobre el recurso». Esta obligacién debe entenderse en el
sentido de que la Sala de Recurso estd obligada a pronunciarse sobre cada una de las
pretensiones formuladas ante ella, en su totalidad, bien declarando su inadmisibi-
lidad, bien desestimadndola en cuanto al fondo (véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. [-2213,
apartados 56 y 57). Puesto que el incumplimiento de esta obligacién puede tener
repercusion sobre el contenido de la resolucion de la Sala de Recurso, se trata de
una forma sustancial, cuyo quebrantamiento puede ser planteado de oficio por el
Tribunal de Primera Instancia.
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En el presente caso, procede examinar de oficio si, en la resoluciéon impugnada, la
Sala de Recurso se pronunci6 sobre las pretensiones de la demandante, formuladas
contra la negativa de la Divisién de Oposicidn a proceder a registrar la marca solici-
tada para los productos comprendidos en la clase 24.

Las partes del presente litigio coinciden en considerar que la Sala de Recurso se
pronuncié presuntamente sobre dichas pretensiones en la resolucién impugnada. La
OAMI anade que, en la prictica, la Sala de Recurso confirmd la resolucién de la Divi-
sion de Oposicién sobre este punto. Las partes coinciden asimismo en considerar
que la citada negativa se vio motivada por la existencia de un riesgo de confusién,
en el sentido del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, resultante
de la similitud de la marca comunitaria figurativa anterior con la marca solicitada y
de la identidad o la similitud de los productos designados por estas dos marcas. En
respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia
relativa a una posible omision de la Sala de Recurso de pronunciarse sobre la negativa
a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, las
partes se limitaron a confirmar su argumentacién anterior.

No obstante, hay que sefalar, en primer lugar, que el punto 1 del fallo de la resolu-
cién impugnada, a tenor del cual la Sala de Recurso anuld la resolucién de la Division
de Oposicién por la que se habia denegado la solicitud de registro, excluye estimar,
como lo afirma la OAMI, que ésta haya confirmado presuntamente la referida reso-
lucién, en la medida en que habia denegado el registro de la marca solicitada para los
productos comprendidos en la clase 24.

A continuacién, procede sefialar que ningin otro punto del fallo de la resolucién
impugnada permite ni prohibe expresamente el registro de la marca solicitada para
los productos comprendidos en la clase 24. Efectivamente, el punto 2 del fallo de
la resolucién impugnada se limita a permitir el registro de la marca solicitada para
los albornoces comprendidos en la clase 25. Sin embargo, toda vez que el fallo de
una resolucion de la Sala de Recurso debe interpretarse a la luz de los elementos
de hecho y de los fundamentos de Derecho que constituyen la base necesaria de la
misma, procede examinar, en el caso de autos, si el punto 2 del fallo de la resolu-
cién impugnada, leido a la luz de los fundamentos de Derecho de esta tltima, podria
interpretarse en el sentido de que también contiene una desestimacién o una nega-
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tiva presunta a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la
clase 24, a los que se refiere la solicitud de registro.

La demandante no ha facilitado ningtin elemento que sustente sus alegaciones segin
las cuales la Sala de Recurso evocé brevemente, en los fundamentos de Derecho de la
resolucion impugnada, su negativa a registrar la marca solicitada para los productos
comprendidos en la clase 24. En cambio, del apartado 16 de los fundamentos de
Derecho de la resolucién impugnada se desprende que la Sala de Recurso, a raiz de la
adopcion de la resolucién de la Divisién de Oposicidn, considerd que la demandante
habia limitado los productos contemplados en su solicitud de registro iinicamente a
los albornoces comprendidos en la clase 25. Ademas, de los dos apartados siguientes
de la resolucién impugnada se deduce que, por lo tanto, la Sala de Recurso estimé
que los albornoces comprendidos en la clase 25 eran los tnicos productos que se
cuestionaban ante ella.

Procede, pues, examinar si, en las circunstancias del presente caso, la Sala de Recurso
podia concluir, fundadamente, que existia tal limitacién de la solicitud de registro y,
por lo tanto, limitar su examen tan sélo a los albornoces comprendidos en la clase
25. Segun lo ha confirmado la OAMI en respuesta a una pregunta formulada por
escrito por el Tribunal de Primera Instancia, el apartado 16 de los fundamentos de
Derecho de la resoluciéon impugnada se funda en el escrito de la demandante de
12 de julio de 2006, citado en el apartado 9 supra. Dicho escrito, que no menciona
los productos comprendidos en la clase 24 a los que se refiere la solicitud de registro
no podjia interpretarse, sin embargo, en el sentido de que expresaba la voluntad de la
demandante de renunciar a su solicitud de registro para dichos productos. Procede,
pues, concluir que el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso
iba dirigido contra la resolucién de la Divisién de Oposicién en su totalidad, incluida
la denegacidn del registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en
la clase 24, y no sélo contra una parte de dicha resolucion.

Vistos tanto el fallo como los fundamentos de Derecho de la resolucién impugnada,
procede, pues, concluir que la Sala de Recurso no se pronuncié sobre el recurso
interpuesto ante ella, en la medida en que éste tenia por objeto la negativa de la Divi-
sion de Oposicion a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en
la clase 24, y que dicha Sala infringi6 de esta forma el articulo 62, apartado 1, primera
frase, del Reglamento n°® 40/94, al no haber renunciado previamente la demandante
al registro de la marca solicitada para los referidos productos.
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Aun cuando el articulo 63, apartado 3, del Reglamento n°® 40/94 faculta al Tribunal
de Primera Instancia para modificar las resoluciones de las Salas de Recurso, esta
posibilidad estd limitada, en principio, a aquellas situaciones en las que el asunto se
halle en condiciones de ser juzgado. En el presente caso, el hecho de que la Sala de
Recurso no se pronunciara sobre una de las pretensiones excluye que el asunto se
halle en tales condiciones. Efectivamente, la modificacion de la resolucién impug-
nada implica que el Tribunal de Primera Instancia aprecie por primera vez en cuanto
al fondo las pretensiones sobre las que no se haya pronunciado la Sala de Recurso.
Ahora bien, tal apreciacién no se halla comprendida entre las competencias del
Tribunal de Primera Instancia, tal como se definen en el articulo 63, apartados 2y 3,
del Reglamento n° 40/94 (véase el apartado 17 supra).

A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede sefalar que la resolucién
impugnada fue adoptada con vicios sustanciales de forma que exigian, en el presente
caso, a la Sala de Recurso pronunciarse sobre la negativa de la Divisién de Oposicién
a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24 y que,
como consecuencia de la citada infraccidn, dicha resolucién debe ser anulada en su
integridad, y sin que proceda siquiera pronunciarse sobre los motivos formulados
por la demandante en apoyo de su primera pretension.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra
parte, el Tribunal de Primera Instancia podra repartir las costas, o decidir que cada
parte abone sus propias costas.

En el presente caso, se han desestimado las pretensiones deducidas por la deman-
dante. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el vicio de procedimiento del que adolece
la resolucién impugnada. Puesto que la resolucién impugnada ha sido anulada por el
Tribunal de Primera Instancia, por este mismo motivo, debe considerarse también
que han sido desestimadas las pretensiones formuladas por la OAMI. Por todo ello,
procede decidir que cada parte cargard con sus propias costas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

resuelve:

1) Anular la resolucion de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armoni-
zacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de
junio de 2007 (asunto R 960/2006-2).

2) Desestimar el recurso en todo lo demas.

3) Gabel Industria Tessile SpA y la OAMI cargaran, cada una de ellas, con sus
propias costas.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia ptblica en Luxemburgo, a 10 de junio de 2008.

El Secretario La Presidenta

E. Coulon I. Pelikdnova
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