VOLKL / OAMI — MARKER VOLKL (VOLKL)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 14 de diciembre de 2011 *

En el asunto T-504/09,

Vo6lkl GmbH & Co. KG, con domicilio social en Erding (Alemania), representada por
el Sr. C. Rafimann, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. S. Hanne, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que
actiia como parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Marker V6lkl International GmbH, con domicilio social en Baar (Suiza), represen-
tada por el Sr. J. Bauer, abogado,

* Lengua de procedimiento: aleman.

II - 8183



SENTENCIA DE 14.12.2011 — ASUNTO T-504/09
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolucion de la Primera Sala
de Recurso de la OAMI de 30 de septiembre de 2009 (asunto R 1387/2008-1), relativa

a un procedimiento de oposicién entre Marker V6lkl International GmbH y Volkl
GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czucz, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias (Po-
nente), Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaria del Tribunal
el 16 de diciembre de 2009;

visto el escrito de contestacién de la OAMI presentado en la Secretaria del Tribunal
el 29 de marzo de 2010;

visto el escrito de contestaciéon de la parte coadyuvante presentado en la Secretaria
del Tribunal el 8 de marzo de 2010;

vista la resolucién de 19 de abril de 2010 por la que se deniega la presentacién de un
escrito de réplica;

celebrada la vista el 14 de julio de 2011;
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dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

El 25 de abril de 2005, la demandante, V6lkl GmbH & Co. KG, presenté una solicitud
de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonizacién del Mercado Inte-
rior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al 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 versién modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

La marca cuyo registro se solicité es el signo denominativo VOLKL.

Los productos para los que se solicito el registro estan comprendidos en las clases 3,
9, 18 y 25, segtin lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Interna-
cional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957,
en su version revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases,
a la descripcidn siguiente:

— clase 3: «Productos para el cuidado del calzado»;
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— clase 9: «Calzado especial (calzado para bomberos)»;

— clase 18: «Cuero y productos de cuero, excepto bolsos deportivos y de viaje»;

— clase 25: «Zapatos, en particular botas de esqui, descansos, botas de montanismo,
botas de piel, zapatos para escalar, calzado de senderismo, calzado deportivo e
informal».

La solicitud de marca comunitaria se publicé en el Boletin de Marcas Comunitarias
n° 5/2006, de 30 de enero de 2006.

El 27 de abril de 2006, la coadyuvante, Marker Vo6lkl International GmbH, formu-
16 oposicion, con arreglo al articulo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente ar-
ticulo 41 del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada.

La oposicién se basé en la marca denominativa internacional VOLKL (en lo sucesivo,
«marca anterior»), registrada el 31 de julio de 1991 con el nimero 571.440. Este re-
gistro se extiende, entre otros Estados, a Espafia y a Italia y designa, en particular, los
productos de las clases 18, 25 y 28 correspondientes, para cada una de dichas clases,
a la descripcidn siguiente:

— clase 18: «Bolsas de deporte»;

— clase 25: «Articulos de vestir»;

— clase 28: «Aparatos para gimnasia y deportivos».
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El motivo alegado en apoyo de la oposicion es el previsto en el articulo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente articulo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento n° 207/2009].

En sus observaciones presentadas ante la OAMI el 20 de diciembre de 2006, la deman-
dante solicito, en particular, con arreglo al articulo 43, apartados 2 y 3, del Reglamen-
to n° 40/94 (actualmente articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009),
que se probara el uso efectivo de la marca anterior para los productos aludidos en
apoyo de la oposicion.

A raiz de la formulacién de tal solicitud, como anexo de sus observaciones presen-
tadas ante la OAMI el 1 de marzo de 2007, la parte coadyuvante presentd, concreta-
mente, los siguientes elementos probatorios:

— datos estadisticos respecto a los voliumenes de negocio que, segiin parece, obtuvo
de la venta de esquis y de snow-boards, de ropa de esqui y de snow-board, asi
como de accesorios deportivos, tales como bolsas de deporte, entre 2002 y 2006;

— dos catdlogos relativos a los productos que comercializ6 en la temporada
2006/2007, uno de los cuales se refiere a los esquis, los snow-boards y las bolsas
de esqui y el otro a la ropa de esqui y de snow-board;

— dos series de facturas relativas a las ventas de productos de la coadyuvante a sus
distribuidores espanol e italiano, respectivamente.
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Ademads, el 2 de marzo de 2007, la coadyuvante remitié a la OAMI una declaracién
jurada del Sr. G., colaborador de una sociedad filial de la coadyuvante. Este confirma
bajo juramento los voliumenes de negocio obtenidos por la parte coadyuvante entre
2002 y 2006, en particular mediante la venta de los productos mencionados en el
apartado 9 supra, y manifiesta que todos los referidos productos llevaban la marca
anterior.

El 31 de julio de 2008, la Divisién de Oposicion acogié la oposicion al considerar
que ésta se referia inicamente al registro de la marca solicitada para los productos
«calzado de esqui, calzado de snow-board, calzado deportivo» de la clase 25 (en lo
sucesivo, «tres productos»), en lo que atania a tales productos (apartado 1 de la parte
dispositiva de la resolucion de la Divisién de Oposicién).

La Divisién de Oposicion estimé que la parte coadyuvante habia demostrado el uso
efectivo de la marca anterior para los productos indicados en el apartado 6 supra. A
este respecto, la Divisién de Oposicion aludié, en su resolucion, a las facturas, a los
datos estadisticos relativos a voliumenes de negocio y a la declaracién jurada del Sr. G.,
presentados por la coadyuvante y consideré que se referian al periodo y a los Estados
miembros pertinentes, en este caso Espaiia e Italia, y que demostraban un volumen
de ventas impresionante respecto a los productos de que se trata. La Divisién de Opo-
sicién sefial6 que constaba en las facturas un signo grafico (en lo sucesivo, «primera
marca grafica»), reproducido a continuacién:

K wrasssas

No obstante, la Divisién de Oposicidn considerd que el uso de dicho signo constituia
un uso de la marca anterior de una forma que no alteraba su caricter distintivo, en
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el sentido del articulo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94 [actualmente
articulo 15, apartado 1, parrafo segundo, letra a), del Reglamento n° 207/2009], apli-
cable analdgicamente. Por otra parte, la Divisién de Oposicion desestimo la alegacion
de la demandante de que otra empresa y no la coadyuvante habia llevado a cabo el
uso alegado de la marca anterior. Segiin la Divisién de Oposicién, dado que la propia
coadyuvante habia alegado actos de uso de su marca por un tercero, sostenia impli-
citamente que tal uso se habia realizado con su consentimiento, en el sentido del ar-
ticulo 15, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 15, apartado 2,
del Reglamento n° 207/2009).

En relacién con los tres productos, la Division de Oposicidn consideré que existia
riesgo de confusidn, a efectos del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
n° 40/94, entre las marcas solicitada y anterior, habida cuenta de la identidad entre
dichas marcas y de la similitud entre los productos que designan. Ademas, la Divisiéon
de Oposicidn sefiald, en el apartado 2 de la parte dispositiva de su resolucién, que el
registro de la marca solicitada podia llevarse a cabo para los productos de las clases 3,
9y 18 mencionados en el apartado 3 anterior, asi como para el «calzado, a excepciéon
del calzado de esqui, calzado de snow-board y calzado deportivo» de la clase 25 (en lo
sucesivo, considerados conjuntamente, «demds productos»).

El 25 de septiembre de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en
virtud de los articulos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulos 58 a 64
del Reglamento n° 207/2009), contra la resolucién de la Divisién de Oposicion.

Mediante resolucion de 30 de septiembre de 2009 (en lo sucesivo, «resolucién im-
pugnada»), notificada a la demandante el 16 de octubre de 2009, la Primera Sala de
Recurso de la OAMI anulé la resolucion de la Divisién de Oposicién «en lo tocante
a la declaracién del riesgo de confusion entre los signos en pugna y [devolvid] la re-
solucién a la Division de Oposicién para que resolviera el asunto» (apartado 1 de la
parte dispositiva de la resolucién impugnada). En cambio, «[desestimd] el recurso en
relacién con la decision sobre la prueba del uso» efectivo de la marca anterior (apar-
tado 2 de la parte dispositiva de la resolucién impugnada).
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En primer lugar, la Sala de Recurso sefial6 que la Divisién de Oposicién no habia
identificado correctamente los productos afectados por la oposicién. Segun la Sala de
Recurso, el escrito de oposicién presentado por la coadyuvante no contenia ninguna
indicacién en cuanto a los productos a los que se referia. Por consiguiente, con arre-
glo a la regla 15, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comision,
de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucion del Regla-
mento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versién modificada, consider6 que se habia
formulado oposicion contra todos los productos designados por la marca solicitada.
Ademis, la Sala de Recurso puso de relieve que si bien el «calzado deportivo» y el
«calzado de esqui» estaban comprendidos en los términos «botas de esqui», conte-
nidos en la solicitud de registro de la demandante, el «calzado de snow-board» no
se mencionaba en dicha solicitud. Por lo tanto, la Sala de Recurso infirié que la Divi-
sion de Oposicion habia considerado algunos productos que no figuran en la lista de
productos designados por la marca solicitada. Aun cuando las partes no plantearon
esta cuestion y se limitaron a la relativa al uso efectivo de la marca anterior, la Sala de
Recurso consider6 que debia anularse la resolucién de la Divisiéon de Oposicion, en
la medida en que se referia al riesgo de confusién entre las marcas en pugna (aparta-
dos 15 a 18 de la resolucién impugnada).

En segundo lugar, al igual que la Divisién de Oposicidn, la Sala de Recurso considerd
que la coadyuvante habia probado el uso efectivo, en Italia y en Espaiia, de la marca
anterior para los productos con respecto a los cuales estaba protegida (apartado 22
de la resolucién impugnada).

Para motivar esta apreciacion, la Sala de Recurso sefialé lo siguiente, en los aparta-
dos 24 y 25 de la resolucién impugnada:

«24. Las facturas presentadas por la [parte coadyuvante] respecto a los afios 2002
a 2006 demuestran las cifras de las ventas realizadas en dichos anos en Espa-
na y en Italia, es decir, el lugar, la fecha y la importancia del uso. Si bien es
cierto que tales facturas muestran tinicamente la [primera marca gréfica de la
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coadyuvante] debe admitirse que no puede exigirse al oponente que, en el caso
unicamente de las facturas, presente separadamente las cifras de ventas de los
productos que llevan la marca [anterior]. En general, tal diferenciaciéon entre
los productos es simplemente imposible, lo cual resulta especialmente cierto
cuando no todos los productos llevan de forma idéntica el mismo signo. En tal
caso, la diferenciacion supone un esfuerzo administrativo que normalmente no
es razonable esperar de la empresa de que se trate, salvo que se la quiera poner
en la cuasi imposibilidad de probar el uso.

En relacion con la naturaleza del uso de la marca opuesta, de los extractos de
catdlogos de la [coadyuvante] se desprende que ésta no utiliza Gnicamente la
[primera marca gréfica] para designar sus productos, los cuales llevan igual-
mente [otra marca grafica] y la marca [anterior]. La marca [anterior] figura de
manera aislada, como elemento denominativo puro y simple, en los esquis, los
palos de esqui y una gran cantidad de articulos de ropa deportiva que aparecen
en aquéllos. Los productos que aparecen en los catdlogos presentados por la
oponente se mencionan igualmente en las facturas vertidas en el expediente.
La factura de 12 de enero de 2006 a nombre de un cliente espaiol, por ejemplo,
comprende los articulos n° 106.001 (Racetiger OS Racing Titanium), n° 106.021
(Racetiger RC Titanium) y n° 106.051 (Supersport Allstar Titanium), y la factura
de 21 de diciembre de 2005 se refiere, en particular, a los productos n° 106.031
(Racetiger SC Titanium) y n° 106.240 (Attiva Star). Dichos articulos llevan la
marca [anterior], como mera marca denominativa, y, en otro lugar, [otra mar-
ca grafica de la parte coadyuvante]. El catdlogo de esquis en espaiiol se refiere
unicamente al mercado espaiol pertinente, debido a la lengua utilizada. De la
comparacion con las facturas a nombre de clientes italianos vertidas en el expe-
diente por la oponente se desprende, no obstante, que los productos se comer-
cializan asimismo en Italia. La factura de 18 de noviembre de 2005, por ejem-
plo, se refiere a los articulos que llevan el n° 106.021 (Racetiger RC Titanium), y
la marca [anterior] aparece en tales productos como mera marca denominativa.
Algunos de ellos estian revestidos igualmente con la otra marca gréfica de la
coadyuvante colocada en otro lugar».
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20 La otra marca grafica de la coadyuvante a la que se alude en el apartado 25 de la
resolucién impugnada (en lo sucesivo, «segunda marca grafica») se reproduce a
continuacién:

21 Ademas, la Sala de Recurso, basdndose en la jurisprudencia del Tribunal, consideré
que la coadyuvante no debia probar un uso aislado de la marca anterior, sino que era
suficiente probar que la habia utilizado, en los productos pertinentes, conjuntamente
con otras marcas (apartados 26 y 27 de la resolucién impugnada). Por dltimo, tenien-
do en cuenta estas apreciaciones, la Sala de Recurso consideré que no era necesa-
rio examinar la cuestidn, prevista en la jurisprudencia, relativa a la ampliacién de la
proteccion de que goza una marca registrada a otra marca, consistente en una ligera
variante de la primera (apartado 28 de la resolucion impugnada).
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Pretensiones de las partes

La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolucién impugnada.

— Anule la resolucién de la Divisiéon de Oposicidn, en la parte en que acoge la
oposicion.

— Desestime la oposicién.

— Condene en costas a la OAMI.

La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso en la parte en que se refiere al apartado 2 de la parte disposi-
tiva de la resolucidén impugnada, relativo a la prueba del uso efectivo de la marca
anterior.

— Anule la resolucién impugnada en todo lo demads.

— Condene a cada parte a cargar con sus propias costas.
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La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

En primer lugar, es necesario examinar la admisibilidad del recurso a la luz del ar-
ticulo 65, apartado 4, del Reglamento n° 207/2009. A tenor de dicha disposicion,
«podran interponer recurso (ante el Tribunal contra una resolucién de una Sala de
Recurso de la OAMI) todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en
tanto en cuanto la resolucion de ésta no haya estimado sus pretensiones».

Debe considerarse que una resolucién de una Sala de Recurso ha estimado las pre-
tensiones de una de las partes ante esa Sala cuando haya acogido la pretension de esa
parte sobre la base de uno de los motivos de denegacion de registro o de nulidad de
una marca o, mas generalmente, de una parte tinicamente de la argumentacién for-
mulada por esa parte, aun cuando no examine o desestime los demds motivos invoca-
dos o alegaciones formuladas por esa misma parte [véase, en este sentido el auto del
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Tribunal de 14 de julio de 2009, Hoo Hing/OAMI — Tresplain Investments (Golden
Elephant Brand), T-300/08, no publicado en la Recopilacion, apartados 29 a 37].

En cambio, debe considerarse que una resolucién de una Sala de Recurso de la OAMI
no estima las pretensiones de una parte, a efectos del articulo 65, apartado 4, del
Reglamento n° 207/2009, cuando se pronuncia sobre una solicitud presentada ante
la OAMI por esa parte en un sentido que le es desfavorable [véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 17 de marzo de 2009, Laytoncrest/OAMI — Erico (TREN-
TON), T-171/06, Rec. p. II-539, apartados 20 y 21].

Debe considerarse que este tltimo supuesto engloba el caso en el que, tras haber
desestimado una solicitud cuya admisién habria puesto fin al procedimiento ante la
OAMI en un sentido favorable a la parte que la presentd, la Sala de Recurso devuelve
el asunto al érgano inferior para su nuevo examen, y ello a pesar de la posibilidad de
que este nuevo examen pueda culminar con una decisién favorable a dicha parte.
Tal posibilidad no es suficiente para asimilar este supuesto a aquél, previsto en el
apartado 26 supra, en el cual la Sala de Recurso estima una pretension sobre la base
de algunos de los motivos invocados o de las alegaciones formuladas en su apoyo y
desestima, o no examina, el resto de los motivos o de las alegaciones contenidas en
la solicitud.

En el presente asunto es evidente que, por lo que respecta a los demas productos, la
resolucién impugnada no estimé las pretensiones de la demandante. En efecto, en el
apartado 1 de la parte dispositiva, dicha resolucién anuld en su integridad la resolu-
cién de la Divisién de Oposicién en lo que atafie a la declaracién del riesgo de confu-
sion entre los signos en pugna. Ahora bien, en el apartado 2 de su parte dispositiva, la
resolucion de la Division de Oposicion habia sefialado expresamente que podia tener
lugar el registro de la marca solicitada respecto a los demds productos y, en tal sen-
tido, habia estimado, para tales productos, la solicitud de registro de la demandante.
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De ello se deduce que procede admitir el recurso, por cuanto tiene por objeto la anu-
lacién de la resolucién impugnada, en la medida en que ésta anulé el apartado 2 de
la parte dispositiva de la resolucién de la Divisién de Oposicidn, relativo a los demads
productos.

En lo tocante a los tres productos, debe sefialarse que ni la demandante ni la coadyu-
vante se han referido en sus escritos a la cuestién inherente a la admisibilidad del
recurso en lo que a éstos afecta. Por su parte, en su escrito de contestacién, la OAMI
sefialé que la prueba del uso efectivo de la marca anterior planteaba una cuestiéon
previa al examen del riesgo de confusion, la cual podia examinar el Tribunal indepen-
dientemente de los demds motivos del recurso. La OAMI considera que tal examen es
pertinente en el caso de autos en la medida en que el examen del riesgo de confusién
entre las marcas en pugna, que aiin no ha realizado la Sala de Recurso, debe tomar en
consideracion tnicamente los productos respecto a los cuales se haya probado el uso
efectivo de la marca anterior.

El Tribunal considera que igualmente procede admitir el recurso en lo que atafie a los
tres productos.

Es cierto que, en relacién con tales productos, el apartado 1 de la parte dispositiva de
la resolucién impugnada se limita a anular la resoluciéon del 6rgano inferior que era
desfavorable a la demandante y devuelve el asunto a dicho 6rgano para una nueva
resolucidn.

No obstante, a raiz de la presentacion por la demandante de una solicitud de prueba
del uso efectivo de la marca anterior ante la Divisién de Oposicion, el apartado 2 de la
parte dispositiva de la resolucion impugnada declara que se ha aportado dicha prue-
ba, siendo asi que mediante la referida solicitud la demandante pretendia obtener la
declaracion contraria, la cual habria implicado la desestimacién de la oposicién.
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A este respecto, debe recordarse que, segtn reiterada jurisprudencia, la solicitud de
prueba del uso efectivo de la marca anterior agrega al procedimiento de oposicion la
cuestion concreta y previa del uso efectivo de la marca anterior, la cual, una vez plan-
teada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de decidir sobre la oposicién
propiamente dicha [sentencias del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI —
Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. 11-949, apartado 26; de 22 de marzo de 2007,
Saint-Gobain Pam/OAMI - Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757,
apartado 37, y de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI — American Medical Systems
(AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Rec. p. [1-4265, apartado 106].

Debido a su caracter especifico y previo, dicha cuestién no forma parte del examen
de la oposicién propiamente dicha, basada en la existencia de un riesgo de confusién
con la marca anterior. Por lo tanto, cuando, como en el caso de autos, la Divisién de
Oposicion decide que se ha aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior
y, acto seguido, estima la oposicidn, la Sala de Recurso s6lo puede examinar la cues-
tidn relativa a dicha prueba si el solicitante de la marca la plantea concretamente en
su recurso ante la referida Sala [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de
13 de septiembre de 2010, Inditex/OAMI — Marin Diaz de Cerio (OFTEN), T-292/08,
Rec. p. II-5119, apartados 33, 39 y 40].

De las anteriores consideraciones se desprende que, toda vez que, mediante el aparta-
do 2 de la parte dispositiva de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso desestimé
la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, especificamente aportada
ante ella por la demandante, y que, a fin de cuentas, no desestim6 la oposicion por
otro motivo, lo cual distingue el presente asunto del que se cita en el apartado 26 su-
pra, dicha resolucidn se inscribe, en lo tocante a los tres productos, en el supuesto
previsto en el apartado 28 supra. Por consiguiente, debe considerarse que no ha esti-
mado las pretensiones de la demandante y que, por lo tanto, ésta tiene legitimaciéon
para impugnarla ante el Tribunal.

En efecto, si bien es cierto que, en virtud del apartado 1 de la parte dispositiva de la
resolucién impugnada, la Divisién de Oposicion debe proceder a un nuevo examen
del riesgo de confusién entre las marcas solicitada y anterior en lo que atafie a los
tres productos, no es menos cierto que, a la luz del apartado 2 de la parte dispositiva
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de dicha decisién, ese nuevo examen no deberia incluir la cuestién concreta y previa
del uso efectivo de la marca anterior, resuelta definitivamente por la Sala de Recurso.

En segundo lugar, debe examinarse la admisibilidad, discutida por la OAMI, de las
pretensiones segunda y tercera de la demandante, cuyo objeto consiste, por una parte,
en la anulacién de la resolucién de la Divisiéon de Oposicidn, en la medida en que es-
tima la oposiciéon y, por otra, en la desestimacién de la oposicion. La OAMI alega que
no procede admitir tales pretensiones, toda vez que su objeto consiste, en realidad, en
que el Tribunal le remita una orden conminatoria, lo cual no es de su competencia.

No cabe admitir esta argumentaciéon. Contrariamente a lo que alegala OAMI, el objeto
de dichas pretensiones es, en realidad, que el Tribunal adopte la decisién que, segtin la
demandante, deberia haber adoptado la Sala de Recurso cuando conocié del recurso.
En efecto, del articulo 64, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 207/2009 se
desprende que la Sala de Recurso puede anular la resolucién del érgano de la OAMI
que haya adoptado la resolucién impugnada y ejercer las competencias de ese 6rga-
no, en el presente asunto pronunciarse sobre la oposicidn y desestimarla. Por consi-
guiente, dichas medidas estdn comprendidas entre las que puede adoptar el Tribunal
en ejercicio de su facultad de reforma, consagrada en el articulo 65, apartado 3, del
Reglamento n° 207/2009 [sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, MFE Marien-
felde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 19; de
12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI — Aceites del Sur (La Espaiiola), T-363/04,
Rec. p. II-3355, apartados 29 y 30, y de 11 de febrero de 2009, Bayern Innovativ/
OAMI - Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, no publicada en la
Recopilacién, apartados 15y 16].

Por consiguiente, procede admitir las pretensiones segunda y tercera.
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No obstante, la tercera pretension, que tiene por objeto que el Tribunal desestime la
oposicidn, debe interpretarse a la luz de la argumentacion formulada por la deman-
dante en relacién con el primer motivo, segin la cual la coadyuvante habia limitado
claramente en el escrito de oposicidn el alcance de ésta Gnicamente a los tres produc-
tos, lo cual no puso de relieve la Sala de Recurso.

En consecuencia, debe llegarse a la conclusion de que la tercera pretension sélo se
refiere a los tres productos. En relacién con los demds productos, la anulacién de la
resolucién impugnada, tal como solicité la demandante en su primera pretension,
permitiria repristinar la resolucion de Divisién de Oposicidn, que considerd que po-
dia registrarse la marca solicitada para esos otros productos y, por consiguiente, seria,
de por si, suficiente para satisfacer plenamente las pretensiones de la demandante en
lo que atafie a estos productos.

De todas las consideraciones que preceden se desprende que procede admitir el re-
curso, tanto en la medida en que, por la primera pretensidn, su objeto es la anulacién
de resolucién impugnada en su integridad, como en que, por las pretensiones segun-
da y tercera, su objeto es esencialmente la desestimacién de la oposicién en lo que
atafie a los tres productos.

Sobre el fondo

En apoyo de su recurso la demandante invoca cuatro motivos relativos, en primer
lugar, a la violacidn del principio dispositivo consagrado en el articulo 76, apartado 1,
del Reglamento n° 207/2009, en segundo lugar, a la violacién del principio de prohi-
bicién de la reformatio in peius, por la Sala de Recurso, de la resolucién del 6rgano
inferior de la OAMI impugnada ante aquélla, en tercer lugar, a la vulneracién del de-
recho de defensa consagrado en el articulo 37, apartado 3, y en el articulo 75, segunda
frase, del Reglamento n° 207/2009 y, en cuarto lugar, a la infraccién del articulo 15,
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apartado 1, parrafo segundo, letra a), y del articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamen-
to n° 207/2009, asi como de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95.

Sobre los motivos primero y segundo, relativos a la violacion del principio dispositivo
consagrado en el articulo 76, apartado 1, del Reglamento n°® 207/2009 y del principio
de prohibicion de la reformatio in peius, por la Sala de Recurso, de la resolucion del
o6rgano inferior de la OAMI impugnada ante aquélla, respectivamente.

Procede examinar conjuntamente los motivos primero y segundo.

Mediante el primer motivo la demandante alega que la Sala de Recurso considerd
indebidamente que la oposicion se referia a todos los productos amparados por la
marca solicitada. Sostiene que la coadyuvante limité claramente en el escrito de opo-
sicion el alcance de ésta tinicamente a los tres productos. Considera que es indife-
rente, a este respecto, el hecho de que los productos, para los que se habia solicitado
el registro de la marca, no incluyeran el «calzado de snow-board». Afirma que la Di-
visién de Oposicion deberia haber declarado la inadmisibilidad de la oposicién para
dichos productos. Sefiala que, en cambio, ello no justifica la extension de la oposiciéon
a todos los productos designados por la marca comunitaria, como, segiin alega, hizo
la Sala de Recurso.

En su argumentacion relativa al segundo motivo la demandante recuerda que la Di-
visién de Oposicién se limité a examinar el riesgo de confusidn entre las marcas en
pugna en relacién con los tres productos. Sostiene que, por cuanto devolvié el asunto
a la Divisién de Oposicion para el examen del riesgo de confusion con respecto a to-
dos los productos mencionados en la solicitud de registro de la demandante, la Sala
de Recurso coloco a ésta en una situacion menos favorable que aquella en la que se
encontraba antes de la interposicién del recurso. A su juicio, por lo tanto, la Sala de
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Recurso procedid a una reformatio in peius de la resolucién del 6rgano inferior, pro-
hibida por el articulo 59 del Reglamento n° 207/2009.

En respuesta tanto al primero como al segundo motivos, la OAMI sefala que debe
acogerse el recurso, en la medida en que se refiere al apartado 1 de la parte dispositiva
de la resolucién impugnada. Estima que la Divisién de Oposicién consideré correcta-
mente que la oposicion se limitaba tinicamente a los tres productos. Agrega que, por
razones inexplicables, la Sala de Recurso no se percaté de esta limitacién.

La parte coadyuvante confirma, en el mismo contexto, que la oposicién se referia
unicamente a los tres productos. Afiade que, contrariamente a la afirmacién de la
demandante, la Division de Oposiciéon no consider6 acertadamente inadmisible la
oposicion respecto al «calzado de snow-board», en la medida en que en la solicitud
de registro de la demandante se aludia a todo tipo de calzado, incluido el calzado de
snow-board. Senala que los distintos tipos de calzado mencionados en la lista de los
productos de la clase 25, a los que se refiere la solicitud de registro (véase el aparta-
do 3 supra), van precedidos de la expresion «en particular», lo que demuestra, a su
juicio, que se indicaban inicamente a modo de ejemplo. Manifiesta que las directrices
relativas al procedimiento de oposicidn ante la OAMI reconocen la posibilidad de re-
ferirse, en una oposicién, a productos especificos incluidos en un término mas amplio
contenido en la solicitud de registro.

El Tribunal pone de relieve, con cardcter preliminar, que aunque la OAMI no posea
la legitimacidn activa requerida para interponer un recurso contra una resolucién de
una Sala de Recurso, no estd obligada a defender sistemdticamente todas las resolu-
ciones de las Sala de Recurso que se impugnen ni a solicitar necesariamente que se
desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones. Por lo tanto,
nada se opone a que la OAMI se sume a una pretension de la parte demandante,
como ocurre en el caso de autos, en relacion con la primera de las pretensiones de
la demandante [véase la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast-
Jagermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T-81/03,
T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409, apartados 26 y 27, y la jurisprudencia citada].
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Ademads, debe senalarse que, a pesar de su rubrica, el segundo motivo plantea la cues-
tién mas concreta de la competencia de una Sala de Recurso de la OAMI para exa-
minar una oposicién a una solicitud de registro de marca comunitaria para determi-
nados productos o servicios, mientras que se tramita ante esta Sala inicamente un
recurso del solicitante de la marca, que impugna la resolucién de la Divisién de Opo-
siciéon que ha estimado la oposicién para otros productos o servicios mencionados
en la misma solicitud. El examen de esta cuestion debe légicamente preceder al de la
refutacién, mediante el primer motivo, de la afirmacién de la resolucién impugnada
de que la parte coadyuvante no habia limitado la lista de los productos referidos en
la oposicién.

A tenor del articulo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, examinado el fondo
del recurso, la Sala de Recurso debe fallar sobre el recurso vy, al hacerlo, puede «ejer-
cer las competencias de la instancia [léase 6rgano] que dict6 la resolucién impug-
nada», es decir, en el caso de autos, pronunciarse directamente sobre la oposiciéon
desestiméndola o declardndola fundada, confirmando o revocando de este modo la
resolucion impugnada. Como ha declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de
13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. 1-2213, apartado 57), de dicha
disposicién se desprende que, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha
de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposicién, tanto por lo que
se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.

Pues bien, cuando el recurso ante la Sala de Recurso se refiere inicamente a una par-
te de los productos o de los servicios mencionados en la solicitud de registro o en la
oposicion, ese recurso permite que la Sala de Recurso proceda un nuevo examen del
fondo de la oposicion, pero tinicamente en relacién con tales productos o servicios,
dado que no se ha sometido ante ella la solicitud de registro ni la oposiciéon por lo que
al resto de los productos o de los servicios mencionados se refiere.

Es asi en el caso de autos. La demandante presentd un recurso ante la Sala de Recurso
contra la resolucién de la Division de Oposicidn, tnicamente en la medida en que
ésta habia estimado la oposicion y habia desestimado la solicitud de registro de los
tres productos. Por lo demds, no podia promover un recurso contra la misma resolu-
cién, en relacion con la parte de ésta en que habia decidido que podia procederse al
registro de la marca solicitada respecto al resto de los productos mencionados en ella.
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Resulta, en efecto, del articulo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009, a tenor
del cual «las resoluciones dictadas en un procedimiento seran recurribles por cual-
quiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas», que, toda vez que la
resolucion del érgano inferior de la OAMI acogié las pretensiones de una parte, ésta
carece de legitimacién para presentar un recurso ante la Sala de Recurso [auto del
Tribunal de 11 de mayo de 2006, TeleTech Holdings/OAMI — Teletech International
(TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Rec. p. II-1367, apartado 22].

Por consiguiente, como alega esencialmente la demandante en el segundo motivo,
toda vez que anulé el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolucion de la Divisién
de Oposicidn relativo a los demds productos, la Sala de Recurso traspasé los limites
de su competencia, tal como se establece en el articulo 64, apartado 1, del Reglamento
n° 207/2009. Por lo tanto, el segundo motivo es fundado.

En todo caso, las partes estidn de acuerdo, y ello, por lo demds, lo confirma la lectura
del escrito de oposicién que obra en el expediente del procedimiento ante la OAMI,
remitido al Tribunal con arreglo al articulo 133, apartado 3, del Reglamento de pro-
cedimiento del Tribunal, que, contrariamente a lo considerado en la resolucién im-
pugnada, la oposicidn se limitaba claramente tan sélo a los tres productos. De ello se
deriva que el primer motivo es igualmente fundado.

En estas circunstancias, no procede examinar el tercer motivo. Por cuanto en ningdn
caso la Sala de Recurso podia examinar la solicitud de registro en relacién con los
demds productos, es superfluo pronunciarse sobre si deberia haber informado a la
demandante de su intencién de realizar tal examen y haberle dado la posibilidad de
presentar sus observaciones. En cambio, procede examinar el cuarto motivo, en la
medida en que se refiere a los tres productos, es decir, a un aspecto de la resolucién
impugnada distinto del que es objeto de los tres primeros motivos.
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Sobre el cuarto motivo, relativo a la infraccidn del articulo 15, apartado 1, parrafo
segundo, letra a), y del articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, asi
como a la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95

Mediante el cuarto motivo la demandante alega que la coadyuvante no ha probado el
uso efectivo de la marca anterior. A su juicio, en la medida en que la Sala de Recurso
llegé a la conclusién contraria, infringié el articulo 15, apartado 1, parrafo segundo,
letra a), y el articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, asi como la regla
22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95.

La argumentacién expuesta por la demandante se articula en dos submotivos. Me-
diante el primer submotivo la demandante rebate la apreciacién, por la Sala de Re-
curso, de los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior aportados
por la coadyuvante.

Mediante el segundo submotivo la demandante sostiene que, habida cuenta de la in-
suficiencia de los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior, la Sala
de Recurso deberia haber examinado si, a efectos de esa prueba, podia tenerse en
cuenta el uso de la primera marca grafica de la coadyuvante. La demandante conside-
ra que el hecho de tener en cuenta esta tltima marca va en contra de la jurisprudencia
y de la practica decisoria de la OAML

En primer lugar, debe desestimarse el segundo submotivo por inoperante. En efecto,
como se desprende del apartado 28 de la resolucién impugnada (véase asimismo el
apartado 20 supra), al considerar que los elementos probatorios aportados por la par-
te coadyuvante le permitian llegar a la conclusién de que se habia probado el uso serio
de la marca anterior, en la forma en que fue registrada, la Sala de Recurso decidi6 no
tener en cuenta, para la apreciacién de esta cuestion, el uso de la primera marca gra-
fica de la coadyuvante.
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De lo anterior se deduce que si, como sostiene la demandante en el primer submo-
tivo del presente motivo, la Sala de Recurso considerd indebidamente suficientes los
elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior, deberd anularse la re-
solucién impugnada, sin tener en cuenta el posible uso de la primera marca grafica
de la coadyuvante. Dado que la Sala de Recurso no examind esta tltima cuestién en
cuanto al fondo, no corresponde al Tribunal examinarla por primera vez en ejercicio
de su control de legalidad de la resoluciéon impugnada [véanse, en este sentido, la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec.
p. I-5853, apartados 72 y 73, y la sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de
2010, Beifa Group/OAMI — Schwan-Stabilo Schwanhédufler (Herramienta de escritu-
ra), T-148/08, Rec. p. I1-1681, apartado 124, y la jurisprudencia alli citada].

En el primer submotivo del cuarto motivo la demandante formula una serie de alega-
ciones con el fin de demostrar el cardcter erréneo de la conclusién a que llegé la Sala
de Recurso, segtin la cual se habia probado el uso efectivo de la marca anterior.

En primer lugar, recuerda que las facturas presentadas por la parte coadyuvante no
contenian la marca anterior, sino la primera marca grafica. Duda que fuera imposible
la diferenciacion de los productos mencionados en una factura, segtin la marca que
los designa, como senald esencialmente la Sala de Recurso en el apartado 24 de la
resolucion impugnada. Considera, en todo caso, que la prueba del uso efectivo de la
marca anterior exige la presentacion de facturas que mencionen esa marca.

Alega, en segundo lugar, que los demds elementos probatorios del uso efectivo de la
marca anterior, aportados por la coadyuvante, no precisan si se refieren a los produc-
tos designados por esa marca. Sostiene que el catdlogo de productos a que se alude
en el apartado 25 de la resolucién impugnada no es suficiente al respecto, toda vez
que, por una parte, contiene varios productos que Unicamente llevan la primera o la
segunda marca grafica de la coadyuvante y, por otra, se refiere inicamente a la tem-
porada 2006/2007 y tan sé6lo al mercado espaiiol.
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Manifiesta, en tercer lugar, que las ventas de articulos designados por la marca an-
terior, a que se alude en el apartado 25 de la resolucién impugnada, se refieren a
cantidades minimas, las cuales, segtn la jurisprudencia y la practica decisoria de la
OAM]I, no bastan para probar el uso efectivo de una marca registrada para productos
de masa, como la marca anterior.

La OAMI y la parte coadyuvante consideran que la Sala de Recurso decidié acertada-
mente que se habia probado el uso efectivo de la marca anterior.

Segtn la OAMI, la Sala de Recurso se basé correctamente en las facturas aportadas
por la parte coadyuvante, en relacién con la prueba del lugar, la duracién y la impor-
tancia del uso de la marca anterior. Matiza que, contrariamente a lo afirmado por
la demandante, no es necesario que esa marca se mencione en las propias facturas,
siendo el elemento determinante la colocacion de la marca en los productos mismos.

Afirma que, por lo que respecta al examen de la naturaleza del uso de dicha marca,
la Sala de Recurso se basé correctamente en los catdlogos aportados por la parte
coadyuvante, los cuales, a través de los nimeros de cédigo de los articulos perti-
nentes, permiten determinar una relacién entre los productos y las facturas de la
coadyuvante. Considera que, por lo demds, no puede sostenerse que los productos
que llevan inicamente la marca anterior se hicieran constar en los referidos catédlogos
Unicamente a efectos de un uso simbélico de dicha marca.

En relacién con la alegacion de la demandante, deducida de la cantidad supuestamen-
te minima de las ventas a que se alude en el apartado 25 de la resolucién impugnada,
la OAMI sostiene que la Sala de Recurso no calcul el volumen de negocio obtenido
respecto a cada articulo designado por la marca anterior, sino que inicamente sefald,
a modo de ejemplo, algunas partidas de las facturas presentadas por la coadyuvante.
Precisa que existen otros ejemplos de ventas de productos que llevan dicha marca,
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pero, en cualquier caso, considera que no es necesaria una relacién puramente cuan-
titativa de las cifras de ventas realizadas por tales productos, ya que, segun la juris-
prudencia, es imposible determinar un grado minimo de uso.

La coadyuvante alega que es incorrecta la afirmacién de la demandante de que las
facturas tenidas en cuenta por la Sala de Recurso sdlo prueban la venta de 21 articu-
los, como demuestran algunos otros ejemplos de ventas de productos designados por
la marca anterior, relacionados en dichas facturas. Asevera, por otra parte, que la Sala
de Recurso puso correctamente de relieve que no seria razonable exigir a la coadyu-
vante que identificara cada producto mencionado en las referidas facturas.

Manifiesta que las facturas de que se trata se presentaron con caracter ilustrativo y
que no se refieren a la integridad de las ventas realizadas por la parte coadyuvante en
Espania y en Italia durante el periodo pertinente. Matiza que los volumenes impresio-
nantes de tales ventas se deducen de la declaracién jurada del Sr. G., mencionada en
el apartado 10 supra.

Aduce que, por lo demads, la argumentacion de la demandante deducida del volumen
supuestamente moderado de las ventas de productos que llevan la marca anterior
pasa por alto el hecho de que la OAMI debe proceder a una apreciacién global de
todas las pruebas relativas al uso efectivo. Sostiene que tal apreciacién no deja lugar
a dudas en cuanto al uso efectivo de la marca anterior en el caso de autos. Puntualiza
que, en todo caso, a la luz de los criterios barajados por la jurisprudencia, no parece
insuficiente el volumen de ventas al que se refiere la demandante.

El Tribunal recuerda que, en virtud del articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento
n° 207/2009, el autor de una solicitud de registro de una marca comunitaria contra la
que se formula oposicién puede solicitar la prueba de que la marca anterior, invocada
en apoyo de esa oposicidn y que hubiera sido objeto de un registro internacional con
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efecto en uno o varios Estados miembros, ha sido objeto de un uso efectivo en tales
Estados miembros durante los cinco anos anteriores a la publicacion de la solicitud.

Ademas, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n°® 2868/95, en su versiéon
modificada, la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo,
alcance y naturaleza del uso que se haya realizado de la marca anterior

Segin reiterada jurisprudencia, de las mencionadas disposiciones, asi como del con-
siderando 10 del Reglamento n° 207/2009, se desprende que la ratio legis de la exigen-
cia de que la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para que sea
oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre
dos marcas, cuando no exista ningin motivo econémico justificado que se derive de
una funcién efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dichas disposiciones
no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia econémica de
una empresa, ni menos aun reservar la proteccién de las marcas Gnicamente a las
explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba
(VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. [1-2811, apartados 36 a 38, y la jurisprudencia alli
citada].

Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su funcién esen-
cial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios
para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado
para tales productos y servicios, excluyéndose usos de caracter simbdlico cuyo tnico
objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por ana-
logia, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01,
Rec. p. 1-2439, apartado 43). Ademas, el requisito relativo al uso efectivo de la marca
exige que ésta, tal como estd protegida en el territorio pertinente, se utilice publi-
camente y hacia el exterior (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 77 supra,
apartado 39; véase asimismo, en este sentido y por analogia, la sentencia Ansul, antes
citada, apartado 37).
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La apreciacion del cardcter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de
los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotaciéon
comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector
econdmico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de
los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos pro-
ductos o servicios, las caracteristicas del mercado, y la magnitud y la frecuencia del
uso de la marca (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 77 supra, apartado 40;
véase, igualmente y por analogia, la sentencia Ansul, citada en el apartado 78 supra,
apartado 43).

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es
preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos
de uso, por una parte, y la duracion del periodo durante el cual tienen lugar los actos
de uso, asi como la frecuencia de estos actos, por otra (sentencias VITAFRUIT, citada
en el apartado 77 supra, apartado 41, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 supra,
apartado 35).

Para examinar el caricter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo
una apreciacién global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de
autos. Esta apreciacién implica una cierta interdependencia entre los factores que se
toman en consideracién. Asi, un reducido volumen de productos comercializados
con dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran cons-
tancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (sentencias VITAFRUIT, citada
en el apartado 77 supra, apartado 42, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 supra,
apartado 36).

Ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo
la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben serlo en
relacién con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial,
la capacidad de produccién o de comercializacién o el grado de diversificacién de la
empresa que explota la marca, asi como las caracteristicas de los productos o ser-
vicios en el mercado de que se trate. Por todo ello, no es necesario que el uso de la
marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser califica-
do de efectivo (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 77 supra, apartado 42,
e HIPOVITON, citada en el apartado 40 supra, apartado 36). Por lo tanto, aunque un
uso sea minimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se con-
sidere justificado, en el sector econémico pertinente, para mantener o crear cuotas de
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mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca. Por consiguiente,
no es posible determinar a priori, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de
considerarse para determinar si el uso tiene o no un cardcter efectivo, por lo que no
cabe establecer una norma de minimis que impida a la OAMI o, en sede de recurso,
al Tribunal General apreciar las circunstancias del litigio de que conocen (sentencia
del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec.
p- [-4237, apartado 72).

Tal como se desprende del articulo 15, apartado 1, parrafo primero, del Reglamento
n° 207/2009, sélo estdn sometidas a las sanciones previstas en dicha disposicién las
marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de
cinco anos. Por lo tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo
durante una parte del periodo pertinente para evitar dichas sanciones (sentencias
VITAFRUIT, citada en el apartado 77 supra, apartado 45, e HIPOVITON, citada en el
apartado 40 supra, apartado 40).

Por ultimo, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabili-
dades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que
acrediten una utilizacidén efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se tra-
te [sentencias del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/
OAMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 47, y de 6 de octu-
bre de 2004, Vitakraft-Werke Withrmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02,
Rec. p. 1I-3445, apartado 28].

A la luz de estas consideraciones debe examinarse si, en el caso de autos, la Sala de
Recurso estim¢ acertadamente que los elementos probatorios aportados por la parte
coadyuvante demostraban un uso efectivo de la marca anterior.
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A este respecto, debe senalarse, en primer lugar, que, dado que la solicitud de marca
comunitaria presentada por la demandante se publicé el 30 de enero de 2006 (véase
el apartado 4 supra), el periodo pertinente de cinco afios previsto en el articulo 42,
apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 es el comprendido entre el 30 de enero de
2001 y el 30 de enero de 2006, como puso acertadamente de relieve la Sala de Recurso
en el apartado 22 de la resolucién impugnada.

En segundo lugar, debe sefialarse que, si bien, al igual que la Divisién de Oposicién, la
Sala de Recurso consideré que se habia probado el uso efectivo de la marca anterior
durante el periodo mencionado, basé esta apreciacién en motivos sustancialmente
distintos de los expuestos en la resolucion de la Divisiéon de Oposicion.

En efecto, como se deduce de su resolucion, resumida en los apartados 12 y 13 su-
pra, la Divisién de Oposicion, por una parte, se basé no sélo en las facturas de la
coadyuvante, sino también en la informacidn estadistica aportada por ésta, asi como
en la declaracién jurada del Sr. G. Por otra parte, por lo que respecta a las referidas
facturas, inicamente se basé en el hecho de que en su membrete constaba la primera
marca gréfica, lo cual consider6 una prueba suficiente y adecuada del uso de la marca
anterior, idéntica al elemento denominativo de esta marca gréfica. No obstante, la
resolucion de la Divisién de Oposicién da la impresion de que pasé por alto el hecho
de que la primera marca gréfica no era una simple yuxtaposicién de la marca anterior
y de un elemento gréfico, sino que constituia una marca registrada distinta. Por lo
tanto, la Divisién de Oposicién no se ha pronunciado sobre si el uso efectivo de una
marca grafica que contiene un elemento verbal podia igualmente servir para probar
el uso efectivo de una marca denominativa distinta, formada Gnicamente por ese ele-
mento verbal.

Por su parte, la Sala de Recurso se refirié unicamente a dos grupos de elementos
probatorios aportados por la parte coadyuvante, a saber, las facturas y los catdlogos
(véanse los apartados 24 y 25 de la resolucién impugnada). Ademds, consider6 que se
habia probado el uso efectivo de la marca anterior, tal como estaba registrada, y que,
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por lo tanto, no era necesario tomar en consideracion, a este respecto, el posible uso
efectivo de la primera marca gréfica, como resulta del apartado 28 de la resolucién
impugnada.

En particular, en el apartado 24 de la resolucién impugnada, la Sala de Recurso con-
sideré que las facturas aportadas por la coadyuvante con respecto a los aflos 2002
a 2006 demostraban «las cifras de las ventas realizadas durante dichos afios en Espafia
y en Italia, es decir, el lugar, la fecha y la importancia del uso». En el apartado 25 de
la misma resolucion aludié a los catdlogos de la coadyuvante, que consideré elemen-
tos probatorios de la naturaleza del uso de la marca anterior, en la medida en que
ésta «aparece aislada, como elemento denominativo puro y simple, en los esquis, los
palos de esqui y una gran cantidad de otros articulos de ropa deportiva que en ellos
figuran».

Ademas, la Sala de Recurso sefialé que los productos que aparecen en los catilogos
«igualmente se mencionan en las facturas vertidas en el expediente» y se refirid, a
modo de «ejemplo», a dos facturas relativas a la venta a un cliente en Espafia de cinco
productos distintos. Reconocié que el catilogo de esquis, redactado en espanol, se
referia iinicamente al mercado espaiiol, pero afiadié que de una comparaciéon con
las facturas giradas al distribuidor italiano de la coadyuvante se desprendia que los
productos enumerados en ese catdlogo se comercializaban también en Italia. A este
respecto, menciond, a modo de «ejemplo», una factura de 18 de noviembre de 2005,
relativa a la venta de un producto que llevaba la marca anterior.

Como ya se ha sefialado en el apartado 53 supra, al habérsele sometido el recurso, la
Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la opo-
sicion, tanto con respecto a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes
de hecho. A raiz de este examen, puede, en particular, confirmar la resolucién de la
Divisién de Oposicion, sobre la base de motivos distintos de los barajados por esta
ultima. En este supuesto, en caso de recurso ante el Tribunal contra la resolucién de
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la Sala de Recurso, debe controlarse la legalidad de los motivos barajados por ésta y
no los contenidos en la resolucién de la Divisiéon de Oposicion.

Es cierto que se ha declarado reiteradamente que, cuando la Sala de Recurso confirma
la resolucion del érgano inferior de la OAMLI, tal resolucién, asi como su fundamen-
tacion, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolucién de la Sala de
Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez ejercer plenamente su
control de legalidad en cuanto a la procedencia de la apreciacion de la Sala de Recur-
so [sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (Mozart), T-304/06, Rec. p. I1-1927, apartado 47, y de 24 de septiem-
bre de 2008, HUP Uslugi Polska/OAMI — Manpower (L.T.@MANPOWER), T-248/05,
no publicada en la Recopilacion, apartado 48]. No obstante, la anterior consideracién
no permite tener en cuenta motivos de la resolucién del 6rgano inferior cuando, al
llegar a la misma conclusién que este érgano, la Sala de Recurso no ha hecho suyos
los motivos de la resolucion de dicho érgano y ni siquiera se ha remitido a ellos en su
propia resolucion [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de junio de
2010, Matratzen Concord/OAMI — Barranco Schnitzler y Barranco Rodriguez
(MATRATZEN CONCORD), T-351/08, no publicada en la Recopilacién, apartado 26].

Dado que es asi en el caso de autos, debe procederse al control de los motivos esgri-
midos por la Sala de Recurso en la resolucién impugnada para justificar su conclusiéon
de que se ha probado el uso efectivo de la marca anterior, sin tener en cuenta los mo-
tivos que figuran en la resolucidn de la Divisién de Oposicién.

A este respecto, debe senalarse que el expediente de la OAMI contiene efectivamente
una gran cantidad de facturas que demuestran la venta, por la coadyuvante, de algu-
nos productos a una sociedad en Italia y a otra sociedad en Espaiia, las cuales, segin
lo explicado por la coadyuvante ante la OAM]I, son los distribuidores de los productos
de ésta en los dos paises referidos. Las facturas de que se trata contienen, en el mem-
brete, la primera marca grafica de la coadyuvante. En algunas de ellas dicha marca
se encuentra al lado de otro signo gréfico, que contiene el elemento denominativo
«marker». En cada factura se identifican los productos vendidos mediante un cédigo,
asi como mediante un nombre de modelo, sin mencionar la naturaleza del producto
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de que se trata ni la marca anterior. Las cantidades y el valor total de los productos
amparados por cada una de las facturas parecen significativos, refiriéndose algunas
de éstas a ventas por un importe que asciende a cientos de miles de euros. El perio-
do correspondiente a las ventas en cuestidn se extiende del 19 de febrero de 2002 al
14 de diciembre de 2006 respecto a las ventas en Italia y del 11 de diciembre de 2002
al 18 de agosto del 2006 respecto a las ventas en Espaiia y, por lo tanto, comprende
en ambos casos una gran parte del periodo pertinente, mencionado en el aparatado
86 supra.

El hecho de que no se mencione la marca anterior en dichas facturas no puede, de por
si, demostrar la no pertinencia de éstas para probar el uso efectivo de la referida mar-
ca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2007, La
Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, no publicada
en la Recopilacién, apartado 65]. Ello es asi en el caso de autos, tanto mds cuanto que
dichas facturas no iban destinadas a los consumidores finales de los productos am-
parados por la marca anterior, es decir, el pablico en general, sino a los distribuidores
de la parte coadyuvante.

No obstante, para que las facturas mencionadas pudieran constituir elementos pro-
batorios pertinentes del uso de la marca anterior en relacién con los productos men-
cionados en el apartado 6 supra, era necesario comprobar si se referian efectivamente
a tales productos v, en caso afirmativo, si dichos productos llevaban la marca anterior
0, como minimo, si ésta se utilizaba, de conformidad con su funcién esencial, publi-
camente y hacia el exterior, en relacién con la venta de los productos aludidos a los
consumidores.

No era indispensable, para dicha comprobacion, la presentaciéon por la coadyuvan-
te de cifras de ventas aisladas relativas tinicamente a los productos que llevaban la
marca anterior, considerada por la Sala de Recurso muy laboriosa y, en definitiva,
imposible. Habria bastado identificar en las facturas, en su caso mediante referencia a
otros elementos probatorios, los productos de las categorias mencionadas en el apar-
tado 6 supra que llevaran la marca anterior, en una cantidad que permitiera excluir
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toda posibilidad de uso meramente simbdlico de dicha marca y, por consiguiente, que
fuera suficiente para probar su uso efectivo.

Como senald la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolucién impugnada, ambos
catdlogos aportados por la parte coadyuvante constituyen elementos probatorios que
pueden servir a tal fin. El primero de dichos catdlogos estd redactado en espaiiol y
muestra varios modelos de esquis que comercializa la coadyuvante. Contiene, para
cada modelo, una fotografia del producto, su nombre, asi como algunos otros da-
tos pertinentes, entre los que se encuentran, en particular, el cédigo utilizado por la
coadyuvante para su identificacion. El segundo catdlogo esté redactado en italiano y
en inglés y contiene indicaciones analogas para la ropa deportiva comercializada por
la coadyuvante.

Como senald la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolucién impugnada, una
gran cantidad de los productos que aparecen en los dos catdlogos referidos llevaban
la marca anterior. En algunos casos, ésta figura junto con la primera marca gréfica
o la segunda marca grafica de la parte coadyuvante. No obstante, como ha sefnalado
esencialmente la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolucién impugnada, este
hecho carece de pertinencia en relacién con la cuestién de si la coadyuvante habia
probado el uso efectivo de la marca anterior. En efecto, no existe ninguna norma en
materia de marca comunitaria que obligue al oponente a probar el uso de la mar-
ca anterior separadamente, de forma independiente de cualquier otra marca [véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/
OAMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p.
11-5309, apartados 33 y 34].

Por consiguiente, los catilogos de que se trata no constituyen inicamente elementos
probatorios de la naturaleza del uso de la marca anterior que hiciera la parte coadyu-
vante. Por cuanto contenian, en particular, los numeros de cédigo de los productos
que en ellos se presentaban, permitian comprobar si se mencionaban igualmente ta-
les productos en las facturas aportadas por la coadyuvante.
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Para tal comprobacidn, al utilizar la expresion «por ejemplo», la Sala de Recurso se
refirid, con cardcter indicativo, en el apartado 25 de la resolucién impugnada, a seis
productos distintos, mencionados en tres «facturas», de fechas 18 de noviembre y
21 de diciembre de 2005 y de 12 de enero de 2006. De la lectura de los catdlogos de la
parte coadyuvante se desprende que todos los seis productos referidos son esquis (es
decir, «apartados de gimnasia y deportivos» de la clase 28) y llevan efectivamente la
marca anterior.

Mais generalmente, puede comprobarse de la lectura de los tres documentos a que se
hace alusién en el apartado 25 de la resolucién impugnada, en relacién con el catilogo
de esquis de la parte coadyuvante, que la factura de 18 de noviembre de 2005 men-
ciona, en total, seis pares de esquis, de diferentes tipos, que llevan la marca anterior.
La factura de 21 de diciembre de 2005 comprende, en total, la mencién de diez pares
de esquis de diversos tipos que, como confirma la lectura del catdlogo, llevaban todos
la marca anterior. En la «factura de 12 de enero de 2006 a nombre de un cliente espa-
nol» se mencionan 43 pares de esquis de diferentes tipos, que llevaban igualmente la
marca anterior. No obstante, segtin su propia ribrica, este ultimo documento no es
una factura, sino un albardn de entrega que no menciona precio alguno de los articu-
los a los que se refiere. En respuesta a una pregunta del Tribunal en el acto de la vista,
el representante de la parte coadyuvante precisd que no se trataba de un documento
contable.

Ademads, entre las numerosas facturas presentadas por la coadyuvante, existe una,
de fecha 20 de diciembre de 2005, que se gird a su distribuidor italiano. Consta de
27 paginas, y se refiere a algunos productos por un valor total de 54.938,98 euros,
mencionando, en las dos primeras paginas, varios pares de esquis de diferentes tipos,
los cuales, como puede confirmarse a través del catalogo de esquis, llevaban la marca
anterior. No obstante, a excepcién de un par de esquis vendido al precio de 88 euros,
respecto a todos los demds pares, el precio de venta mencionado es de 0 euros. En
respuesta a otra cuestion del Tribunal formulada en el acto de la vista, el representan-
te de la coadyuvante declaré que no conocia los detalles de la factura de que se trata,
pero agregd que, cuando se ponian a disposicion de un distribuidor nuevos modelos
de esquis en fase de experimentacidn, era costumbre mencionar en la factura corres-
pondiente un precio igual a cero. Se dejo constancia de estas declaraciones en el acta
de la vista.
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Otrafactura, dirigida al distribuidor italiano de la coadyuvante, con fecha de 12 de ene-
ro de 2006, se refiere a la venta de productos por un valor total de 408.625,40 euros.
Una gran cantidad de los productos mencionados son esquis que llevan la marca ante-
rior. En particular, la factura se refiere a la venta de 600 unidades de esquis del modelo
«Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07», que llevan el nimero de cédigo 106.001, por
un valor total de 124.200 euros, y de 350 unidades de esquis del modelo «Racetiger SL
Racing Motion 06/07», que llevan el nimero de cédigo 106.011, por un valor total de
72.450 euros. Los dos modelos referidos figuran en el catdlogo de esquis de la parte
coadyuvante, pudiéndose, por lo tanto, confirmar, que llevaban la marca anterior.

Un tercera factura, con fecha de 27 de enero de 2006, girada al distribuidor espaiiol de
la coadyuvante, por un importe total de 13.631,90 euros, se refiere a ventas de esquis
de los distintos modelos mencionados en el catdlogo de esquis de la coadyuvante y
que llevan la marca anterior, en cantidades que oscilan entre uno y cuatro pares por
modelo.

No obstante, a excepcion de los tres documentos mencionados en el apartado 25
de la resolucién impugnada, de las tres facturas mencionadas en los apartados 104
a 106 supra y de algunas facturas posteriores al periodo pertinente, tal como se deter-
mina en el apartado 86 supra, el resto de las facturas presentadas por la demandante,
es decir, su gran mayoria, se refiere a productos que no pueden ser identificados en los
catdlogos vertidos en el expediente por la parte coadyuvante, por cuanto contienen
numeros de c6digo no expresados en dichos catilogos.

Instado, en el acto de la vista, a presentar su observaciones sobre la identificacién
de los productos a que se refieren los numeros de cédigo mencionados en la mayor
parte de las facturas aportadas por la parte coadyuvante, el representante de ésta se-
nald esencialmente que por razones logisticas los niumeros de cédigo utilizados por
dicha parte evolucionaban a menudo de una temporada a otra. Ahora bien, por plau-
sible que parezca, esta explicacién no resuelve el problema de la identificacién de los
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productos designados en las facturas mediante los nimeros de c6digo que no figuran
en los catdlogos de la coadyuvante.

En consecuencia, sin precisiones adicionales, ninguna factura permitia llegar a la
conclusién de que, durante el periodo pertinente la coadyuvante habia vendido «bol-
sas de deporte» de la clase 18 ni «prendas de vestir» de la clase 25 que llevaran la
marca anterior. Es realmente cierto que, de los dos catilogos aportados por la parte
coadyuvante, el relativo a los esquis muestra varios tipos de bolsas que llevan la marca
anterior, y el otro comprende determinados articulos de ropa deportiva que llevan di-
cha marca. No obstante, ninguno de tales articulos figura en las facturas que datan del
periodo pertinente presentadas por la parte coadyuvante. En su escrito de contesta-
cién, la OAMI alude a un tnico ejemplo de tal mencién, pero se refiere a una factura
de fecha 18 de agosto de 2006, es decir, posterior al periodo pertinente. Ademds, debe
senalarse que los catdlogos de la coadyuvante no pueden considerarse, por si solos,
elementos probatorios suficientes del uso de la marca anterior, por cuanto en modo
alguno se desprende de los autos cual fue su difusién.

En relacién con los «aparatos de gimnasia y deportivos» de la clase 28, es cierto que,
como se ha sefialado en los apartados 102 a 105 supra, existen algunas facturas que
revelan ventas de esquis, que constituyen productos de esa categoria, si bien las par-
tes se oponen en cuanto a si las cantidades correspondientes a tales ventas son o0 no
suficientes para justificar un uso efectivo de la marca anterior.

Pues bien, el Tribunal no puede resolver esta cuestidn. Debe, en efecto, sefialarse que
la Sala de Recurso no consideré que las ventas a que se alude en el apartado 25 de la
resolucién impugnada probaran, por si solas, el uso efectivo de la marca anterior. Por
el contrario, de los términos utilizados en dicho apartado se desprende que se aludié
a las referidas ventas puramente a modo de ejemplo. En otros términos, la Sala de Re-
curso consider6, implicitamente pero claramente, que las demds facturas presentadas
por la parte coadyuvante se referian igualmente, al menos en parte, a ventas de pro-
ductos designados por la marca anterior y que llevaban esa marca. Sobre esta base la
Sala de Recurso lleg6 a la conclusion de que se habia probado el uso efectivo de dicha
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marca. Corresponde, por lo tanto, al Tribunal, en méritos de su control de legalidad
de la resolucién de la Sala de Recurso, examinar si el expediente que tramité la Sala
de Recurso permitia extraer tal conclusidn.

No es asi. En efecto, como ya se ha mencionado en el apartado 107 supra, los produc-
tos a que se refiere la gran mayoria de las facturas presentadas por la parte coadyu-
vante no podian ser identificados de forma clara. Contrariamente a lo que dejan
entender los términos utilizados por la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolu-
cién impugnada, los tres documentos que en él se mencionan no son ejemplos tipicos
elegidos al azar, sino que forman parte de un grupo muy restringido de documentos,
todos los cuales datan de un periodo que duré algo mas de dos meses, concretamente
del 18 de noviembre de 2005 al 27 de enero de 2006, y son los inicos documentos de
los que puede afirmarse que se refieren a productos designados por la marca anterior
y que llevan tal marca.

De ello se deduce que los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior
tomados en consideracion por la Sala de Recurso, es decir, las facturas y los catdlogos
vertidos en el expediente por la parte coadyuvante, no eran suficientes para sustentar
la conclusidn a que se llegé en la resolucién impugnada, segin la cual la marca ante-
rior habia sido objeto de un uso efectivo respecto a los productos de las clases 18, 25
y 28 designados por ella durante todo el periodo al que se refieren dichas facturas. A
lo sumo, los elementos referidos constituian indicios que permitian considerar pro-
bable la hipétesis de tal uso. Ahora bien, segun la jurisprudencia citada en el apar-
tado 84 supra, por razonable que pueda parecer, una mera hipétesis no es suficiente
para la aplicacién del articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, el cual
exige la prueba del tal uso.

Entonces, la Sala de Recurso debid analizar el expediente mds profundamente y to-
mar igualmente en consideracién los demds elementos probatorios presentados por
la coadyuvante, en particular, la declaracién jurada del Sr. G., cuyo valor probatorio
debia determinarse. En su caso, con arreglo al articulo 42, apartado 1, del Reglamento
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n° 207/2009, podia instar a las partes a que presentaran observaciones adicionales,
e incluso, en virtud del articulo 78 del mismo Reglamento, practicar diligencias de
prueba (véase, en este sentido, la sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 40 su-
pra, apartados 57 y 58).

Por consiguiente, sobre la base de todas las consideraciones que preceden, debe infe-
rirse que el cuarto motivo es igualmente fundado y que debe ser acogido.

Sobre la peticion de reforma

Como se ha senalado en el apartado 40 supra, mediante sus pretensiones segunda y
tercera, la demandante solicita la reforma de la resolucién impugnada. Por lo tanto,
procede examinar si justifican tal reforma los motivos primero, segundo y cuarto, de
los que ya se ha sefialado que debian acogerse en relacién con la pretension de anula-
cién de la resolucién impugnada.

En primer lugar, debe recordarse que en su argumentacion relativa al primer motivo
(véase el apartado 47 supra), la demandante sostiene que es correcta la declaracion
que consta en la resolucién impugnada, segtn la cual la solicitud de registro no se
referia al «calzado de snow-board», pero que la consecuencia que procede extraer de
tal declaraciéon debia ser la desestimacion de la oposicidn, en la parte en que se referia
a dicho calzado.

Por consiguiente, el objetivo de esta parte de la argumentacién de la demandante es
esencialmente la reforma de la resolucién impugnada, en el sentido de que se anule el
apartado 1 de la parte dispositiva de la resolucién de la Divisién de Oposicion y que
se desestime la oposicidn, en la medida en que se refiere al «calzado de snow-board».
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Esta pretensién no es fundada y debe ser desestimada. Como ha alegado acertada-
mente la parte coadyuvante, todos los productos a que se refiere la oposicién estaban
comprendidos en la solicitud de registro de la demandante. En relacién con los pro-
ductos de la clase 25, en el texto de dicha solicitud (véase el apartado 4 supra) se men-
ciona, en primer lugar, el «calzado» y, en segundo lugar, diferentes tipos de calzados,
precedidos por la expresién «en particular». Pues bien, segun la jurisprudencia, dicha
expresion, utilizada en una descripcién de productos, tiene un mero valor de ejemplo
[sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 2008, Scil proteins/OAMI — Indena
(affilene), T-87/07, no publicada en la Recopilacion, apartado 38; véase, en este sen-
tido, la sentencia del Tribunal de 9 de abril de 2003, Durferrit/ OAMI — Kolene (NU-
TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 41]. Utilizada en una lista de productos
sirve para distinguir los productos que revisten un interés especifico para el titular de
una marca, sin excluir, no obstante, ningun otro producto de la lista (véase, en este
sentido, la sentencia affilene, antes citada, apartado 39). De ello se desprende que la
demandante solicit6 el registro de su marca para el «calzado» en general y, por lo tan-
to, también para el «calzado de esqui, calzado de snow-board y calzado deportivo», a
que alude la oposicién.

Por lo demads, debe recordarse que el texto de la solicitud de registro se refiere asimis-
mo, en relacién con los productos de la clase 25, al «calzado deportivo», que consiste
en una categoria mas general, la cual engloba al «calzado de snow-board».

En segundo lugar, toda vez que el objetivo de la pretension de reforma es que el pro-
pio Tribunal declare que no se ha probado el uso efectivo de la marca anterior y, por
ello, desestime la oposicion, hay que sefialar que la OAMI examind ciertamente en
cuanto al fondo la cuestidn relativa al uso efectivo de la marca anterior, pero de forma
incompleta, como se ha sefialado en los apartados 113 y 114 supra. Su examen por
el Tribunal implicaria esencialmente el ejercicio de funciones administrativas y de
investigacion propias de la OAMI y, por lo tanto, seria contrario al equilibrio institu-
cional en el que se inspira el principio de reparto de las competencias entre la OAMI y
el Tribunal. En estas circunstancias, el Tribunal considera que no procede acceder a la
referida pretension de la demandante [sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 2009,
Fiorucci/OAMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Rec. p. II-1375, apartado 67;
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véase igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 4 de octubre de 2006,
Freixenet/OAMI (Forma de un botella esmerilada negra mate), T-188/04, no publica-
da en la Recopilacion, apartado 47].

En consecuencia, debe anularse la resolucién impugnada y desestimar el recurso en
todo lo demas.

Costas

A tenor del articulo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que
pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.
No obstante, en virtud del articulo 87, apartado 3, parrafo primero, del Reglamento de
procedimiento, en circunstancias excepcionales el Tribunal puede repartir las costas.

En el presente asunto la OAMI solicit6 que se condenara a cada parte a cargar con sus
propias costas y, por lo demds, acogié la solicitud de anulacién de la resolucién im-
pugnada, a excepcidn de las disposiciones relativas a la prueba del uso efectivo marca
anterior (véase el apartado 49 supra). No obstante, esta circunstancia no constituye
un motivo excepcional, en el sentido del articulo 87, apartado 3, parrafo primero, del
Reglamento de procedimiento, que justifique un reparto de las costas y no impide la
condena a la OAMI a cargar con las costas de la demandante, de conformidad con las
pretensiones de ésta, en la medida en que la resolucién impugnada deriva de una Sala
de Recurso de la OAMI (véase, en este sentido, la sentencia VENADO con marco y
otros, citada en el apartado 51 supra, apartado 115, y la jurisprudencia alli citada). Por
lo tanto, debe condenarse a la OAMI a cargar con sus propias costas asi como con las
causadas por la parte demandante.

Dado que se han desestimado las pretensiones de la parte coadyuvante, ésta cargard
con sus propias costas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resoluciéon de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Ar-
monizaciéon del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de
30 de septiembre de 2009 (asunto R 1387/2008-1).

2) Desestimar el recurso en todo lo demas.

3) La OAMI cargara con sus propias costas asi como con las causadas por Volkl
GmbH & Co. KG.

4) Marker V6Ikl International GmbH cargara con sus propias costas.

Czucz Labucka Gratsias

Pronunciada en audiencia publica en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2011.

Firmas
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