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CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 16 de mayo de 2013"

Asunto C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG,
anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH,
contra

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casacion — Marca comunitaria — Procedimiento de oposicién — Prueba del uso
efectivo — Prueba presentada tras la terminacién del plazo fijado»

1. Como regla general, y salvo que se especifique otra cosa, en el procedimiento ante la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (en lo sucesivo, «KOAMI» u «Oficina»), las partes podran alegar
hechos y pruebas tras la terminacion de los plazos a los que estd sujeta dicha alegacién con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento n° 207/2009 sobre la marca comunitaria,” y la OAMI dispone de una
facultad de apreciacion para tener en cuenta dichos hechos y pruebas. Asi interpret6 el Tribunal de
Justicia, en el asunto OAMI/Kaul,® el articulo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la
marca comunitaria,* actualmente articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

2. En el presente recurso de casacién interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta)
dictada el 29 de septiembre de 2011 en el asunto T-415/09, New Yorker SHK Jeans/OAMI (en lo
sucesivo, «sentencia recurrida»),’ se solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que considere si la
regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecuciéon»),®
relativa al plazo en el que la parte oponente debe presentar la prueba del uso efectivo en el
procedimiento de oposicién, constituye una excepcion a dicha regla general.

3. En mis conclusiones en los asuntos C-609/11 P (Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean
Solutions) y C-610/11 P (Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions), también
presentadas hoy, trato una cuestion similar, que se refiere a la toma en consideraciéon de tal prueba en
el marco de un procedimiento de caducidad.

1 — Lengua original: inglés.
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Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versién codificada) (DO L 78, p. 1). Entré en vigor el
13 de abril de 2009 (véase el articulo 167).

— Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007 (C-29/05, Rec. p 1-2213), apartado 42.
Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), en su versién modificada.
— No publicada en la Recopilacién.
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— Reglamento de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucién del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versién modificada, entre otros, por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de
la Comisién de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4). Si bien el escrito de oposicién se present6 en el procedimiento con anterioridad a la
modificacién del Reglamento de Ejecucion por el Reglamento n® 1041/2005, todas las etapas relevantes del procedimiento tuvieron lugar con
posterioridad a dicha modificacién.
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4. Una cuestidon separada, pero conexa, es si la Sala de Recurso, en el marco de un procedimiento de
oposicion, dispone de facultad de apreciacién para tomar en consideracion pruebas de la existencia y
validez de marcas anteriores y traducciones presentadas después de la terminacién del plazo fijado por
la Divisién de Oposicién. Dicha cuestién se trata en mis conclusiones sobre los asuntos C-120/12 P,
C-121/12 P y C-122/12 P (Rintisch/OAMI), que también se presentan hoy.

Derecho de marcas de la UE

5. Cuando tuvieron lugar la mayoria de los hechos relevantes en el presente asunto,” el Reglamento
n° 207/2009 aun no habia entrado en vigor, por lo que era de aplicacién el Reglamento n° 40/94. En
el momento en que la Sala de Recurso adopté su resolucién, el Reglamento n° 207/2009 era
aplicable.® Tanto las partes como el Tribunal General se han ajustado al Reglamento n° 207/2009. En
todo caso, el Reglamento n® 207/2009 se limité basicamente a codificar el Reglamento n® 40/94, en su
version modificada. Por tanto, a partir de ahora me referiré al Reglamento n° 207/20009.

6. El articulo 41 del Reglamento n°® 207/2009, titulado «Oposicién», dispone lo siguiente:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al articulo 8, podran presentar
oposicion al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicacién de la solicitud
de marca comunitaria: [° ]

[...]

3. La oposicién deberad presentarse en escrito motivado. [...] En un plazo determinado por la Oficina,
quien haya presentado oposicién podra alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

7. El articulo 42, bajo el titulo de «Examen de la oposicién», dispone lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la oposicién, la Oficina invitard a las partes, tantas veces como sea
necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las
comunicaciones de las demds partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado
oposicién presentard la prueba de que, en el curso de los cinco afos anteriores a la publicacion de la
solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la
Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la
oposicién, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la
marca anterior esté registrada desde al menos cinco anos antes. A falta de dicha prueba, se
desestimard la oposicion. [...]

3. El apartado 2 se aplicara a las marcas nacionales anteriores contempladas en el articulo 8,
apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el
Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

8. Con arreglo al articulo 75, «las resoluciones de la Oficina se motivaran» y «solamente podran
fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse».

7 — Véanse los puntos 19 a 24 infra.
8 — Véase el punto 25 infra.
9 — El articulo 8 establece los motivos relativos de denegacién de registro.
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9. A tenor del articulo 76, titulado «Examen de oficio de los hechos»:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederda al examen de oficio de los hechos; sin
embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegacién relativos del registro, el examen se
limitard a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podra no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas
que no hubieren presentado dentro de plazo».

10. El Reglamento de Ejecucién establece las disposiciones necesarias para la ejecucion del Reglamento
n° 207/2009." Sus disposiciones «deben garantizar un funcionamiento correcto y eficaz de los
procedimientos de marca ante la Oficina»."

11. La regla 15 del Reglamento de Ejecucién establece lo que «deberd» y lo que «puede» incluir
(apartados 2 y 3, respectivamente) el escrito de oposicion. En particular, con arreglo a la regla 15,
apartado 3, letra b), el escrito puede incluir «una declaracién motivada en la que se establezcan los
principales hechos y alegaciones en los que se basa la oposicidon, asi como los documentos acreditativos
relevantes».

12. La regla 18 describe el inicio de los procedimientos relativos a una oposicién que se considere
admisible: "

«(1) Cuando [...] se considere admisible la oposicién, la Oficina enviard una comunicacién a las partes
informéndoles de que los procedimientos de oposicion se consideraran iniciados dos meses
después de la recepcién de dicha comunicacion. Este plazo podra ampliarse hasta un total de
24 meses si ambas partes lo solicitan antes de que expire.

[...]»
13. Con arreglo a la regla 19:

«(1) La Oficina ofrecerd a la parte que presente oposicion la oportunidad de presentar los hechos,
pruebas y alegaciones que justifiquen su oposiciéon o de completar cualquier hecho, prueba o
alegacion que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo
por ella especificado, que debera ser, como minimo, de dos meses a partir de la fecha en la que
deban comenzar los procedimientos de oposiciéon de conformidad con la regla 18, apartado 1.

(2) Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposicién también deberd
presentar pruebas de la existencia, validez y ambito de proteccién de su marca anterior o derecho
anterior, asi como de su derecho a presentar oposicion.

(4) La Oficina no tendrd en cuenta las [observaciones] escritas o documentos, o partes de éstos, que
no hayan sido presentados o que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro
del plazo por ella establecido».

10 — Véase el quinto considerando de la exposiciéon de motivos del Reglamento de Ejecucion.
11 — Véase el sexto considerando en la exposicion de motivos del Reglamento de Ejecucidn.

12 — La regla 17 establece los motivos para declarar la inadmisibilidad de la oposicién. Estos incluyen: la falta de pago de la tasa de oposicién, la
presentacién fuera de plazo del escrito de oposicion, la falta de los motivos de la oposicién en el escrito, la falta de una clara indicacién de
la marca o el derecho anterior en los que se basa la oposicién, la falta de presentacion de una traduccion con arreglo a la regla 16,
apartado 1, y el incumplimiento de las demds disposiciones de la regla 15.
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14. La regla 20, titulada «Examen de la oposicién», dispone lo siguiente:

«(1)

[...]»

Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1 [ ] la parte que presente oposicién no
ha demostrado la existencia, validez y dmbito de proteccién de su marca anterior o derecho
anterior, asi como su derecho a presentar oposicién, no se admitira dicha oposiciéon por
considerarse infundada.

Si la oposicién no es rechazada con arreglo al apartado 1, la Oficina comunicara al solicitante
que se ha presentado oposicién y le invitara a enviar sus observaciones dentro de un plazo por
ella determinado.

Si el solicitante no presentase alegaciones, la Oficina se pronunciard sobre la oposicién basindose
en las pruebas de que disponga.

Las alegaciones presentadas por el solicitante se comunicardn a la parte que presente oposicidn.
La Oficina invitard a esta dltima, si lo considera oportuno, a pronunciarse sobre las mismas
dentro de un plazo por ella fijado.

Cuando proceda, la Oficina podréd invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones
concretas, en cuyo caso, permitird que las partes planteen las demds cuestiones en una fase
posterior del procedimiento. En ningiin caso estard obligada la Oficina a informar a las partes
de los hechos o pruebas que podrian presentarse o que no han sido presentados.

15. Con arreglo a la regla 22, relativa a la «Prueba del uso»:

«(1)

(2)

La peticion de la prueba del uso con arreglo a los dispuesto en el articulo [42, apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009] sdlo se admitira cuando el solicitante la presente dentro del plazo
determinado por la Oficina de conformidad con la regla 20, apartado 2.

En el caso de que la parte que presente oposicion tuviere que aportar la prueba del uso o
demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitara a que
presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposicion
no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimara la oposicién.

Las indicaciones y la prueba del uso consistirdn en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y
naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté
registrada y en los que se base la oposicion, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 4.

La prueba se presentard de conformidad con las reglas 79 y 79 bis ["* ] y debera limitarse
preferentemente a la presentacion de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo,
envases, etiquetas, listas de precios, catdlogos, facturas, fotografias, anuncios en periddicos y las
declaraciones escritas a que hace referencia el articulo [78, apartado 1, letra f) del
Reglamento n° 207/2009].

13 — Entiendo que las palabras introductorias significan: «Si, antes de finalizar el plazo establecido en la regla 19, apartado 1».

14 — Las reglas 79 y 79 bis establecen los requisitos generales para la presentacién de comunicaciones por escrito o por otros medios.
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(5) La peticién de la prueba del uso podrd ir acompainada o no de las alegaciones sobre los motivos
en los que se basa la oposicién. Dichas alegaciones podran presentarse junto a las alegaciones
que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

[...]»
16. La regla 50, apartado 1, tercer parrafo, titulada «Examen del recurso», establece lo siguiente:

«Cuando el recurso esté dirigido contra la resoluciéon de una Divisiéon de Oposicién, la Sala de Recurso
se limitard a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos
o especificados por la Divisiéon de Oposicion de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a
menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de
conformidad con el articulo [76, apartado 2, del Reglamento n°® 207/2009]».

17. La regla 71, apartado 1, establece que la Oficina podrd conceder bajo ciertas condiciones la
proérroga de un plazo determinado que haya fijado.

Procedimiento ante la OAMI

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «New Yorker Jeans») solicité el
31 de octubre de 2003 el registro del signo denominativo «FISHBONE» como marca comunitaria.
Pidi6 el registro de dicha marca para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza, entre
otras." Dicha solicitud fue publicada el 1 de noviembre de 2004.

19. El 28 de enero de 2005, Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (en lo sucesivo, «Vallis») presenté un
escrito de oposicion a dicho registro. Su oposicidon se basaba en la existencia de una marca figurativa
griega anterior que contenia las palabras «Fishbone» y «Beachwear», que habia sido registrada el
17 de mayo de 1996 para «camisetas de manga corta, ropa de playa» de la clase 25 del Arreglo
de Niza."

20. Mediante un escrito de 5 de abril de 2006, New Yorker Jeans solicité que Vallis aportase prueba
del uso de su marca. La OAMI invité a ésta a presentar dicha prueba a mas tardar el 6 de junio de
2006 o con anterioridad.

21. Mediante un escrito de 6 de junio de 2006, Vallis presenté las siguientes pruebas: i) una
declaracién jurada de 1 de junio de 2006, ii) varias facturas vy iii) varias fotografias. Mediante escrito de
25 de septiembre de 2006, New Yorker Jeans alegd que las pruebas (en lo sucesivo, «el primer lote de
pruebas») no eran suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca anterior.

22. Mediante escrito de 14 de noviembre de 2006, la OAMI invité a Vallis a contestar a dicha
alegacion y presentar observaciones antes del 14 de enero de 2007.

23. Mediante escrito recibido el 15 de enero de 2007," Vallis presenté nuevas observaciones y pruebas,
en particular, catdlogos de los aftos 2000, 2001 y 2003 (en lo sucesivo, «el segundo lote de pruebas»).

15 — Arreglo de Niza relativo a la clasificacién internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957,
revisado y modificado.

16 — Los motivos de oposicion era los sefialados en el articulo 8, apartados 1, letras a) y b), y 4 del Reglamento n° 40/94 [actualmente, articulo 8,
apartados 1, letras a) y b), y 4 del Reglamento n° 207/2009].

17 — El 14 de enero de 2007 era domingo; con arreglo a la regla 72, apartado 1 del Reglamento de Ejecucidn, el plazo se prorrogaba al dia
siguiente. Véase el apartado 29 de la sentencia recurrida.
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24. El 26 de mayo de 2008, la Divisién de Oposicién de la OAMI estim6 la oposicién en la medida
en que era aplicable a «bolsos, mochilas» de la clase 18 y a todos los productos de la clase 25. Su
conclusiéon de que existia riesgo de confusién se basaba, entre otras cosas, en el catdlogo de 2001
presentado con el escrito de 15 de enero de 2007 (por tanto tras el 6 de junio de 2006).

25. A raiz del recurso presentado por New Yorker Jeans contra dicha resolucién, el 30 de julio de 2009
la Sala de Recurso de la OAMI confirmé la resolucién de la Division de Oposicidn en lo relativo a la
clase 25, pero desestimé la oposicion respecto a «bolsos, mochilas» de la clase 18. En particular,
concluyé que la Divisién de Oposicion no habia cometido un error al tomar en consideracion el
segundo lote de pruebas presentado con el escrito recibido el 15 de enero de 2007.

Sentencia del Tribunal General
26. En su recurso en primera instancia, New Yorker Jeans solicité al Tribunal General:

— Que reformase la resolucién de la Sala de Recurso, declarando fundado el recurso y desestimando
la oposicion para productos de la clase 25.

— Con cardcter subsidiario, que anulase la resolucién de la Sala de Recurso en la medida en que
desestim¢ el recurso y confirmé la denegacién de la solicitud para productos de la clase 25.

— Que condenase a la OAMI al pago de las costas, incluidas las soportadas por la demandante en el
procedimiento ante la Sala de Recurso.

27. New Yorker Jeans invoc6 cuatro motivos, en particular, la vulneracién de las siguientes
disposiciones:

— los articulos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n® 207/2009, asi como de la regla
22, apartado 2, frase segunda, del Reglamento de Ejecucién, en la medida en que la Sala de Recurso
aprecié erréneamente las pruebas;

— el articulo 75 del Reglamento n° 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso no expuso una
motivacién que permitiese comprender a la demandante por qué se tomaron en consideracién
pruebas adicionales;

— los articulos 42, apartados 2, 3 y 5, y 15, apartado 1, parrafos primero y segundo, letra a), del
Reglamento n° 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso declaré la existencia de un uso
efectivo sobre la base de pruebas insuficientes para demostrar la naturaleza y el alcance del uso (ya
se presentasen dentro o fuera de plazo), y

— el articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, puesto que la Sala de Recurso
aprecié erréneamente la existencia de un riesgo de confusion.

28. El 29 de septiembre de 2011, el Tribunal General desestimé el recurso por infundado y condené en
costas a New Yorker Jeans.

29. El recurso de casacion interpuesto por New Yorker Jeans se refiere inicamente a la parte de la
sentencia en la que el Tribunal General tomé en consideracion el segundo lote de pruebas aportado
con el escrito de 15 de enero de 2007.

18 — Sin embargo, la Sala de Recurso se refiri6 a la resolucion de la Divisién de Oposiciéon de 26 de marzo de 2008.
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30. En los apartados 23 y 24 de la sentencia recurrida, el Tribunal General resumié la jurisprudencia
relativa a la facultad de apreciaciéon de la OAMI para tomar en consideraciéon hechos y pruebas
alegados tras la terminacién del plazo correspondiente:

«23  Del tenor del articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 puede deducirse que, por regla
general y salvo disposicién en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y
pruebas tras la terminacidon de los plazos a los que dicha presentacidn estd sujeta con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento n® 207/2009 y no se prohibe en modo alguno que la OAMI tenga
en cuenta hechos y pruebas alegados extemporaneamente (véanse, en tal sentido, las sentencias
OAMI/Kaul, antes citada, apartado 42, y CORPO livre, [ ] apartado 44).

24  Aunque las partes de un procedimiento ante la OAMI pueden alegar hechos y pruebas tras la
terminacion del plazo fijado a tal efecto, dicha facultad no es incondicionada, sino que estd
supeditada a que no exista una disposicion en contrario. S6lo si se cumple dicho requisito
tendra la OAMI la facultad de apreciacion, que el Tribunal de Justicia reconocié al interpretar el
articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 (sentencia CORPO livre, antes citada,
apartado 47).»

31. En los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicé (indirectamente) la
doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia OAMI/Kaul a la regla 22, apartado 2, del Reglamento
de Ejecucion:

«25 La regla 22, apartado 2, del [Reglamento de Ejecuciéon] establece que en el caso de que, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n® 207/2009, la parte
que presente oposicién tuviere que presentar prueba del uso efectivo de la marca anterior, la
OAMI le invitara a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. La segunda
frase de la regla 22, apartado 2, afiade que si la parte que presente oposicidén no facilitase dicha
prueba antes de que expire el plazo, la OAMI desestimara la oposicién.

26  De la mencionada segunda frase se desprende que la presentacién de la prueba del uso de la
marca anterior después del plazo fijado a tal efecto significa, en principio, que se desestimara la
oposicion, sin que la OAMI tenga ninguna facultad de apreciaciéon al respecto. El uso efectivo
de la marca anterior constituye una cuestiéon previa que, como tal, debe resolverse antes de que
se decida sobre la oposiciéon propiamente dicha (sentencia CORPO Livre, antes citada,
apartado 49).»

32. A continuacion, en los apartados 27 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso sus
razones para desestimar el motivo de la recurrente:

«27 [...] el Tribunal [General] ha declarado que la regla 22, apartado 2, segunda frase, [del
Reglamento de Ejecucién] no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la toma en
consideracion de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales
pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo (sentencias HIPOVITON, [* ] apartado 56,
y CORPO livre, antes citada, apartado 50).

28 En el presente asunto el demandante alega esencialmente que la Sala de Recurso considerd
errbneamente que la Divisién de Oposicion podia tomar en consideracidn los catélogos, por el
motivo de que fueron aportados fuera del plazo fijado para la presentacién de pruebas del uso
efectivo de la marca anterior. Sin embargo, tal alegacién no puede prosperar.

19 — Sentencia de 12 de diciembre de 2007, K & L Ruppert Stiftung/OAMI — Lopes de Almeida Cunha y otros (CORPO livre) (T-86/05, Rec.
p. 11-4923).
20 — Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinoe (HIPOVITON) (T-334/01, Rec. p. 11-2787).
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En segundo lugar, procede declarar que, al haber presentado dentro de plazo, es decir, el
6 de junio de 2006, pruebas relevantes tales como una declaracién jurada, facturas y fotografias,
se debe considerar que el coadyuvante cumplié el plazo establecido en la regla 22, apartado 2,
segunda frase, del [Reglamento de Ejecucién]. Ademds, no se discute que, a raiz de las
observaciones presentadas por el demandante en el sentido de que las pruebas no eran
suficientes, la OAMI dio al coadyuvante la oportunidad de presentar sus observaciones hasta el
14 de enero de 2007. En este contexto, las pruebas presentadas junto con las observaciones del
coadyuvante dentro de dicho plazo podian ser tomadas en consideracién por la Divisiéon de
Oposicion.

La regla 22, apartado 2, del [Reglamento de Ejecucién] se debe interpretar en el sentido de que
nada impide que se tengan en cuenta pruebas adicionales que simplemente complementan a las
presentadas dentro del plazo fijado, pues las pruebas iniciales no carecian de relevancia, sino que
fueron impugnadas por la otra parte por insuficientes. Tal consideracién, que de ninguna manera
hace superflua la citada regla, es valida, con mayor razdn, en la medida en que el coadyuvante no
abusé de los plazos mediante el uso intencionado de tacticas dilatorias o actuando de modo
manifiestamente negligente.

En el presente asunto, dado que las pruebas aportadas por el coadyuvante fuera del plazo fijado
por la Divisién de Oposicién no eran la prueba inicial y tnica del uso, sino que eran adicionales
a las pruebas relevantes presentadas dentro de plazo, el hecho de que el demandante cuestionara
dichas pruebas era suficiente para justificar que el coadyuvante aportase pruebas adicionales
cuando presentd sus observaciones. La circunstancia de que dichas pruebas se tuvieran en
cuenta permiti6 a la Division de Oposicion y posteriormente a la Sala de Recurso resolver sobre
el uso efectivo de la marca anterior sobre la base de todos los hechos y pruebas relevantes.

En tercer lugar, la conclusién de que la Divisién de Oposicién actué de modo totalmente
correcto al tomar en consideraciéon los catdlogos que se le presentaron el 15 de enero de 2007
también se manifiesta ajustada al objetivo general subyacente al procedimiento de oposicién, en
cuyo contexto el articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 ha sido interpretado en el
sentido de que incluso las pruebas aportadas extemporaneamente deberan tomarse en
consideracidn si se revelan relevantes y el estado del procedimiento en el que se presentan y las
circunstancias que lo rodean no se oponen a su presentacion.

De lo anterior se deduce que procede desestimar por infundado el primer motivo invocado,
relativo a la vulneracion de los articulos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento
n° 207/2009, y de la regla 22, apartado 2, segunda frase, del [Reglamento de Ejecucién].»

Resumen del recurso de casacion y de las pretensiones formuladas

33. El recurso de casacién se basa en el motivo tnico de que el Tribunal General vulnerd los
articulos 42, apartado 2, 42, apartado 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 y la regla 22,
apartado 2, del Reglamento de Ejecucidon, al estimar que la OAMI podia tomar en consideracién
pruebas adicionales del uso efectivo presentadas fuera del plazo fijado por ésta para la presentacion de
dichas pruebas.
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34. New Yorker Jeans solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, anule la
resoluciéon de la Sala de Recurso de 30 de julio de 2009, en la medida en que desestimé el recurso y
confirmé la denegacién del registro para productos de la clase 25 o, con caracter subsidiario, devuelva
el asunto al Tribunal General para que resuelva sobre el fondo. También solicita al Tribunal de Justicia
que condene a la OAMI a cargar con las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso
de casacion.

35. La OAMI alega que el recurso de casacién carece de fundamento en su totalidad y solicita al
Tribunal de Justicia que condene en costas al recurrente.

Alegaciones de las partes

36. New Yorker Jeans alega que la lectura conjunta de los apartados 2, 3 y 4 de la regla 22 del
Reglamento de Ejecucién pone de manifiesto que la OAMI deberd desestimar una oposicién y
carecera de facultad de apreciacién para resolver de otro modo si no se presentan pruebas adecuadas
sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora dentro del plazo indicado
en la regla 22, apartado 2, segunda frase (en el presente asunto, a mas tardar el 6 de junio de 2006).
Tal desestimacion no perjudica indebidamente a una parte oponente que, al presentar su escrito de
oposicidn, sabia que se le podria requerir que demostrara el uso efectivo de la marca que invocaba. Por
tanto, la parte oponente disponia de tiempo suficiente para preparar las pruebas y, si fuera necesario,
solicitar una ampliacién del plazo previsto la regla 22, apartado 2. En tales circunstancias, es
innecesario permitir a la parte oponente presentar un segundo lote de pruebas. Por consiguiente, la
regla 22, apartado 2, constituye una excepcién a la norma general del articulo 76, apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009 y a las disposiciones del articulo 42, apartado 1, y a la segunda frase del
articulo 74 del Reglamento n° 207/2009,*" asi como a la regla 20, apartado 4, del Reglamento de
Ejecucion.

37. Incluso si el Tribunal de Justicia coincidiera con el Tribunal General en que el segundo lote
constituye una prueba adicional admisible y declarara que es aplicable la regla 20, apartado 4, del
Reglamento de Ejecucién, New Yorker Jeans alega que el Tribunal General cometié un error al
estimar que la OAMI no ejercié indebidamente su facultad de apreciacién al tomar dichas pruebas en
consideracion.

38. En opinién de la OAM]I, la regla 22, apartado 2, no es clara acerca de la distincién entre prueba
nueva y prueba complementaria. La segunda frase dispone que la Oficina desestimard la oposicion si
la parte que presenta oposicion no facilita «dicha prueba» antes de que termine el plazo. Ello cubre
los supuestos en los que la parte que presenta oposicion no aporta nada dentro de plazo, pero no se
refiere expresamente a los supuestos en los que se presente algin medio en concepto de «dicha
prueba», pero sea insuficiente. Por tanto, el Tribunal de Justicia deberd determinar si el aparente
plazo de la regla 22, apartado 2, se refiere i) Unicamente a pruebas extempordneas y nuevas (y
posiblemente también a pruebas presentadas para complementar pruebas iniciales claramente carentes
de relevancia, manifiestamente incompletas o de minimis respecto a los factores de uso relevantes dado
que, en tales casos, la propia parte que solicita una segunda oportunidad abusaria directamente de los
principios de economia y eficacia procesal); o ii) también a pruebas adicionales que, aunque
complementen el material previamente presentado, sean «nuevas» puesto que suscitan aspectos de
hecho novedosos o apoyan alegaciones anteriormente no fundamentadas. La OAMI opina que el
articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 quedaria privado de objeto si no se pudiesen
tomar nunca en consideracion pruebas presentadas tras la terminacién del plazo fijado. Ademas,
rechaza el argumento de que sélo se podran admitir pruebas adicionales si acreditan un uso que ya ha
sido demostrado: si la prueba inicial ya era suficiente para acreditar el uso efectivo, no habria necesidad
o motivo alguno para presentar pruebas adicionales.

21 — En relacion con esta disposicién, véase la nota 42 infra.
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39. Ambas partes muestran preocupacion sobre las repercusiones que la interpretacién de la regla 22,
apartado 2, puede tener sobre el funcionamiento del procedimiento de oposicion. New Yorker Jeans
alega que el plazo al que se refiere la regla 22, apartado 2, no puede ser eludido invitando a la parte
oponente a presentar nuevas observaciones sobre la base de la regla 20, apartado 4. Si la parte
oponente pudiese presentar tanto pruebas como observaciones, seria mejor para el solicitante no
manifestar objecidon ante las pruebas insuficientes presentadas en el plazo inicial. Ese resultado seria
contrario tanto al objetivo de la regla 22, apartado 2, que consiste en conseguir que los
procedimientos de oposicién sean eficaces y previsibles, como al principio de seguridad juridica y a la
necesidad de un procedimiento claro y ordenado.

40. La OAMI alega que la regla 22, apartado 2, constituye una expresion especifica del principio de
economia procesal, en la medida en que requiere que se termine un examen de modo inmediato si es
obvio que la oposicién es manifiestamente infundada. Sin embargo, si hay al menos alguna prueba del
uso, no existe base para finalizar el examen en ese momento. Las pruebas presentadas hasta entonces
deberan ser trasladadas al solicitante para que éste pueda ejercer su derecho de defensa mediante las
correspondientes observaciones. A continuacién, la OAMI podra abrir un nuevo turno de
observaciones con arreglo al articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 (como hizo en el
presente asunto) o adoptar una resoluciéon definitiva sobre el fondo mediante el andlisis conjunto de la
suficiencia de las pruebas y los motivos de fondo.

41. La OAMI alega que la interpretacién del Tribunal General es correcta y se atiene a los principios
enunciados en la sentencia OAMI/Kaul, dado que:

— en la sentencia OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia se refirié a la posibilidad de admitir pruebas
tardias como un principio procesal general, por lo que las excepciones a esta regla general se
deben interpretar restrictivamente;

— la presentacion tardia de pruebas complementarias del uso efectivo se manifiesta ajustada a los
criterios establecidos en la sentencia OAMI/Kaul;

— el mantenimiento de la opcién de admitir dichas pruebas complementarias parece mas préximo al
espiritu de la sentencia OAMI/Kaul, en la que el Tribunal de Justicia se basé en los principios de
seguridad juridica y buena administracién, y

— en circunstancias como las del presente asunto, no parece existir razén determinante alguna por la
que no deba permitirse a la parte oponente reforzar o aclarar sus pruebas iniciales aportando
medios probatorios complementarios, incluso si ya expir6 el plazo inicial.

Analisis

Observaciones preliminares

42. El recurso de casacién versa integramente sobre la cuestion de si la Division de Oposicién de la
OAMI puede decidir discrecionalmente si toma en consideracion pruebas del uso efectivo presentadas
tras la terminacion del plazo inicial fijado para aportar pruebas del uso.

43. En apoyo de su tnico motivo de recurso, New Yorker Jeans formula tres alegaciones. En parte se
corresponden con las que formulé en apoyo de su primer motivo ante el Tribunal General. Su
principal alegacion se refiere a la presentacion de pruebas para acreditar el uso efectivo en el
procedimiento de oposiciéon. Con caracter subsidiario, el demandante alega que el Tribunal General
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cometi6 un error en su calificacién de las pruebas adicionales. En el caso de que el Tribunal de Justicia
no lo estimara asi, New Yorker Jeans formula otra alegacién relativa a la postura del Tribunal General
respecto al ejercicio, por parte de la OAMI, de su facultad de apreciacién para decidir si tomaba o no
en consideracion dichas pruebas. Trataré cada alegacidon por separado.

44. New Yorker Jeans alega diversas vulneraciones del Reglamento n° 207/2009 y del Reglamento de
Ejecucion. Este ultimo contiene las disposiciones necesarias para la aplicacién del primero.” Por
tanto, no se podrad interpretar de modo contrario al Reglamento citado en primer lugar.

Facultad de apreciacion para tomar en consideracion las pruebas presentadas en un procedimiento de
oposicion tras la terminacion del plazo fijado por la OAMI

45. El presente recurso de casacion versa sobre si la OAMI, y en particular su Divisién de Oposicion,
tiene una facultad de apreciacion para decidir si toma en consideracion las pruebas aportadas por la
parte que presenta oposicion tras la terminacion del plazo fijado al efecto, en respuesta a la invitacién a
presentar, en un nuevo plazo, observaciones sobre la alegacion de que la prueba presentada
inicialmente era insuficiente.” Dicho de un modo ligeramente distinto, ;permite la invitacién a
contestar a las observaciones de un solicitante de registro relativas a una oposicién con arreglo a la
regla 20, apartado 4 (como la incluida en el escrito dirigido por la OAMI a Vallis el 14 de noviembre
de 2006) que la parte oponente presente pruebas adicionales que complementen a las ya presentadas, y
que la OAMI podrd tomar en consideraciéon cuando resuelva sobre la oposicion? Esta cuestion se
plantea en el contexto de una oposicidén, que es un procedimiento previo al registro en el que el
titular de una marca comunitaria tiene derecho a presentar objeciones al registro de una nueva marca
comunitaria tras la publicacion de la solicitud, sobre la base de los motivos indicados en el articulo 8
del Reglamento n° 207/2009. A través de dicho procedimiento se resuelven conflictos de marcas y el
registro de la marca se aplaza y puede ser denegado.* Su objetivo es garantizar (fase inicial) que no se
registre una marca si no debe serlo, lo cual es mas eficaz que resolver el problema tras el registro (fase
ulterior) mediante un procedimiento de anulacién o por violacién de marca. También evita que entre
tanto se induzca a error a los consumidores.

46. En mi opinién, el Reglamento n° 207/2009 permite a la Division de Oposicién tomar en
consideraciéon dichas pruebas adicionales.

47. Mi postura se basa en los principios establecidos en la sentencia OAMI/Kaul.

48. El primer principio es el paralelismo entre la competencia de la Sala de Recurso y la del
departamento de la OAMI que dicté la resolucién impugnada. En la sentencia OAMI/Kaul, el
Tribunal de Justicia declaré que de la lectura combinada de los actuales articulos 63, apartado 2, y 78
del Reglamento n° 207/2009 se desprende que la Sala de Recurso, que ha de proceder a un nuevo
examen completo del fondo de la oposicidn, «invitara a las partes, cuantas veces sea necesario, a que
le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podra también
decidir la practica de diligencias de instruccién, entre las que figura la presentacién de elementos de
hecho o de prueba».” Por consiguiente, en principio la Sala de Recurso podrd ejercer las
competencias de la Division de Oposiciéon que dicté la resolucién impugnada.” Sin decirlo
explicitamente, el Tribunal de Justicia aprobéd el concepto de la continuidad de funciones dentro de la
OAM]I, entre los érganos de primera instancia y la Sala de Recurso.

22 — Véanse el quinto considerando de la exposicién de motivos del Reglamento de Ejecucién y el articulo 162 y el considerando decimonoveno
de la exposicién de motivos del Reglamento n° 207/2009.

23 — Véanse los puntos 23 y 24 supra.

24 — Véase también el punto 49 infra.

25 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartados 57 y 58.

26 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 56. Véase también el articulo 64 del Reglamento n® 207/2009.
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49. Con arreglo al segundo principio, la OAMI tiene una facultad discrecional de apreciaciéon para
decidir si toma o no en consideraciéon hechos y pruebas presentados tras la terminacién del plazo
fijado, salvo que una disposiciéon (ya sea de modo expreso o de forma necesariamente implicita)
excluya dicha facultad de apreciacién. En la sentencia OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia declar6 que
«como regla general y salvo disposicién en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten
hechos y pruebas tras la terminacién de los plazos a los que estd sujeta dicha presentacién con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94».”” El Tribunal de Justicia llegé a esta conclusién en el marco
de un procedimiento de oposicién, pero se bas6 en el tenor del actual articulo 76, apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009 —que forma parte de las disposiciones procedimentales de aplicacion
general—, asi como en razones de seguridad juridica y buena administracién.” Esta interpretacion del
articulo 76, apartado 2, «puede contribuir, al menos cuando se trate de un procedimiento de
oposicion, a evitar que las marcas cuyo uso pueda ser impugnado posteriormente con éxito mediante
un procedimiento de anulacién o a través de un procedimiento por violacién de marca, sean objeto de
registro».”

50. Por tanto, el punto de partida ha de ser que la OAMI normalmente dispone de la facultad de
apreciacién para decidir si toma o no en consideracion pruebas presentadas tras la terminacién del
plazo que ha fijado.

51. La regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecucién constituye una aparente excepciéon a esa
norma general, ya que su segunda frase establece que «si la parte que presente oposicion no facilitase
dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimard la oposicion».* Dicha frase parece
confirmar también lo dispuesto en el articulo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

52. ;En qué circunstancias excluye dicha excepcién la facultad de apreciacién de la OAMI para decidir
si toma o no en consideraciéon un segundo lote de pruebas presentadas en respuesta a la alegacion del
solicitante del registro de la marca de que el primer lote era insuficiente para demostrar el uso efectivo
de la marca opuesta?

53. La regla 22 desarrolla el articulo 42 del Reglamento n° 207/2009. Ambas disposiciones establecen,
en particular, el procedimiento que ha de seguirse cuando el solicitante del registro de una marca
pide que la parte oponente demuestre el uso efectivo de su marca. Por tanto, en la regla 22,
apartado 2, la referencia a la «Oficina» se ha de entender hecha a la Divisién de Oposicién.*

54. El articulo 42 del Reglamento n° 207/2009 establece el procedimiento siguiente. Una vez que la
Division de Oposicién concluya que la oposicion es admisible, comenzarda el procedimiento inter
partes, en el marco del cual, a instancia del solicitante, la parte oponente presentard la prueba del uso
efectivo de la marca comunitaria (o nacional) anterior® en el que se base la oposicién o alegard que
existen causas justificadas para la falta de uso.” «A falta de dicha prueba», la segunda frase del
articulo 42, apartado 2, dispone que la OAMI desestimard la oposicién.

27 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 42.

28 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartados 42, 43, 47 y 48.
29 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 48.

30 — El subrayado es mio.

31 — Con arreglo al articulo 132, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, «las divisiones de oposicién tendran competencia para adoptar
cualesquiera resoluciones sobre oposicién a solicitudes de registro de marcas comunitarias».

32 — Si la oposicion se basa en una marca nacional anterior, el articulo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 establece que la prueba del
«uso en la Comunidad» en el articulo 42, apartado 2, del mismo Reglamento, quedara sustituida por la del «uso en el Estado miembro en el
que esté protegida la marca nacional anterior».

33 — Articulo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.
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55. El articulo 42, apartado 2, debe interpretarse en relacién con las reglas 20 y 22 del Reglamento de
Ejecucién. La primera de esas reglas se refiere al examen de la oposicién, mientras que la segunda se
refiere, en particular, a la prueba del uso en el curso de ese procedimiento. Ambas reglas ayudan a
entender mejor la organizaciéon del procedimiento de oposicién cuando se ha solicitado la
presentacion de dicha prueba. Con arreglo a dichas reglas, la OAMI comunicara la oposicién al
solicitante y le invitard a presentar sus observaciones dentro de un plazo determinado por la OAMI.*
Ese serd también el plazo dentro del cual el solicitante podrd pedir la prueba del uso,* pero no es
necesario que dicha peticion vaya acompanada de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa
la oposicién.*

56. Presentada dicha peticién, la OAMI invitard a la parte que presente oposiciéon a que aporte la
prueba requerida en el plazo que ella determine.” La regla 22, apartado 3, aclara que la parte
oponente deberd aportar «indicaciones y prueba del uso». Por tanto, la parte que presente oposicion
presentard indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca y prueba de
dichas indicaciones.® Dicha prueba debera limitarse, en principio, a la presentacién de documentos y
objetos acreditativos como los que se indican en la regla 22, apartado 4.

57. Si no se facilita «dicha prueba» antes de que expire el plazo, la regla 22, apartado 2, dispone que la
OAMI desestimard la oposicién. Como ya he dicho,” de este modo confirma lo dispuesto en el
articulo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/20009.

58. No obstante, tanto si se presenta la prueba dentro del plazo fijado como si no, estd claro que el
procedimiento de oposicién podra continuar tras la terminacién de dicho plazo.

59. Asi, el articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 establece que la OAMI, en el curso del
examen de la oposicidn, invitard a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado
por ella le presenten observaciones. Asi lo confirma la regla 20, apartado 4, del Reglamento de
Ejecucién, que dispone que la OAMI, si lo considera oportuno, invitard a la parte que presente
oposicion a «pronunciarse» sobre las alegaciones presentadas por el solicitante.

60. Si la parte que presenta oposicion ha aportado documentos para probar el uso efectivo, los
principios de proceso debido y derecho de defensa obligan a la OAMI a invitar al solicitante a que
presente observaciones sobre dicha prueba.” De lo contrario, la OAMI podria adoptar una postura
basada en pruebas respecto a las que el solicitante no hubiera tenido la oportunidad de formular
observaciones. Ello seria contrario a la segunda frase del articulo 75 del Reglamento n® 207/2009. La
regla 20, en sus apartados 2 y 4, también confirma que cada parte, a su vez, debera disponer del
derecho a pronunciarse.

61. En mi opinion, el articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 también obliga a la OAMI,
en virtud del derecho de defensa, a conceder un derecho equivalente de contestacién a la parte que
presenta oposicion, una vez que el solicitante del registro de la marca se haya pronunciado sobre la
prueba presentada, siempre y cuando ello sea «necesario» con arreglo a las circunstancias del caso.

34 — Regla 20, apartado 2, del Reglamento de Ejecucién.
35 — Regla 22, apartado 1, del Reglamento de Ejecucién.
36 — Regla 22, apartado 5 del Reglamento de Ejecucién.
37 — Regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecucién.
38 — Regla 22, apartado 3, del Reglamento de Ejecucidn.
39 — Regla 22, apartado 4, del Reglamento de Ejecucién.
40 — Véase el punto 51 supra.

41 — Articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.
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62. En estas circunstancias, queda claro que la segunda frase de la regla 22, apartado 2, del Reglamento
de Ejecucién sdlo serd aplicable a una fase particular en el procedimiento, a saber, la terminacién del
plazo fijado para probar el uso efectivo previa invitacién (inicial) de la Oficina y tras la primera
respuesta del solicitante a la oposicion. Si la parte que presenta oposicién no aporta ninguna prueba a
tal efecto, la Divisiéon de Oposicidon deberd desestimar la oposicion. Carece de facultad de apreciacion
para decidir si toma o no en consideracién las pruebas que se presenten después (en cualesquiera
circunstancias). Asi pues, si la parte que presenta oposicion no responde dentro de plazo al
requerimiento (inicial) de aportar pruebas del uso efectivo de la marca anterior, deberd asumir las
consecuencias correspondientes.

63. A diferencia de New Yorker Jeans, no considero que la regla 22, apartado 2, del Reglamento de
Ejecucion, interpretada de este modo, constituya en realidad una excepcién al articulo 42, apartado 1,
del Reglamento n° 207/2009 o a la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecucién.* Las dos
ultimas disposiciones mencionadas obligan a la OAMI a invitar a las partes a presentar observaciones,
para que puedan ejercer su derecho de respuesta. En cambio, la regla 22, apartado 2, se refiere a las
consecuencias que la OAMI deberd atribuir a la falta de aportacién de pruebas del uso efectivo dentro
del plazo fijado.

64. En mi opinidn, no es posible interpretar de forma mds amplia la regla 22, apartado 2.

65. Si la parte que presenta oposicidn aporta de buena fe pruebas creibles del uso efectivo de su marca,
ya no sera cierto que dicha parte «no ha facilitado dicha prueba». Por consiguiente, ya no sera aplicable
la excepcién a la norma general del articulo 76, apartado 2 del Reglamento n° 207/2009. Si una vez
invitado a formular sus observaciones sobre la prueba presentada (regla 20, apartado 2), el solicitante
contesta que ésta no es suficiente para demostrar el uso efectivo, y esa respuesta se comunica a la
parte que presenta oposicion, la reaccién mas logica serd intentar aportar pruebas adicionales. De lo
contrario, el intercambio de observaciones podria degenerar en un cruce de declaraciones: «jLa prueba
que aporté inicialmente era suficiente!», «iNo, no lo eral», «;Si, lo eral».

66. Si se interpreta la regla 22, apartado 2 de un modo mdas amplio, no parece haber ninguna razén
légica para que no se aplique también a otros plazos posteriores fijados por la Divisién de Oposicion
con arreglo al Reglamento. Ello significaria que la OAMI no podria invitar a las partes, con arreglo al
articulo 42, apartado 1, del Reglamento n°® 207/2009, a presentar pruebas junto con sus observaciones;
y que las partes que presenten oposiciéon no podrian aportar nuevas pruebas en su respuesta a una
invitacion a pronunciarse con arreglo a la regla 20, apartado 4. Si se iniciase un procedimiento oral, la
Divisién de Oposicién no podria tampoco dar audiencia y pedir mas pruebas. Por tanto, no tendria
todas las facultades previstas en la regla 57 del Reglamento de Ejecuci6n. ®

67. Tampoco se atendria al principio de eficacia procesal ni al concepto de paralelismo enunciado por
el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul® permitir que la Sala de Recurso tomara en
consideracion ciertos tipos de pruebas presentadas tras la terminacién del plazo fijado, cuando la
Divisién de Oposicién no pudiera hacerlo. Ello significaria que si la Divisiéon de Oposicién no tomase
en consideraciéon las pruebas aportadas por la parte oponente en respuesta a las alegaciones del
solicitante sobre la insuficiencia probatoria, dicha parte se veria obligada a recurrir contra la
desestimacién de la oposiciéon por falta de presentaciéon de pruebas suficientes del uso efectivo. En el
marco de dicho recurso, la Sala de Recurso tendria facultad de apreciacion para decidir si tiene o no

42 — Discrepo de New Yorker Jeans que mantiene que la regla 22, apartado 2, crea una excepcién general al articulo 74, segunda frase, del
Reglamento n° 207/2009. En ese sentido, seré muy breve: dicha disposiciéon no contiene una segunda frase, y se refiere a las causas de
nulidad de las marcas comunitarias colectivas. Por tanto, carece de relevancia en el marco del presente recurso de casacion. Si lo que
pretendia New Yorker Jeans era referirse a la segunda frase del articulo 75 del Reglamento n° 207/2009, no ha presentado argumentos
suficientes en apoyo de su tesis.

43 — La regla 57 del Reglamento de Ejecucion establece las normas relativas a la instruccion por parte de la Oficina en el marco de un
procedimiento oral.

44 — Véanse los puntos 48 y 49 supra.
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en cuenta las mismas pruebas. (En los recursos contra las resoluciones de la Divisién de Oposicidn, la
Sala de Recurso dispone de dicha facultad en relacién con hechos y pruebas adicionales.* Es evidente
que no sea puede interpretar la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecucion en el sentido de que
excluye dicha facultad de apreciacién.) En caso de que no recurriera, la parte oponente deberia esperar
a que se registrara la marca y entonces iniciar un procedimiento de anulacién. A mi entender, esta
interpretacion no tiene mucho sentido.

68. La interpretacion de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecucién que propongo no impide
a la OAMI desestimar una oposicion por falta de prueba del uso efectivo si la parte que presenta
oposicién aporta pruebas manifiestamente deficientes o irrelevantes, o que se refieren a hechos
irrelevantes. En tales circunstancias, la Division de Oposicion tiene una facultad de apreciacién para
no tomar en consideraciéon mds pruebas. Por otro lado si, por ejemplo, el solicitante alega que las
pruebas son manifiestamente deficientes o que carecen claramente de relevancia, y es evidente que no
es asi, puede que no sea necesario que la Oficina invite a la parte que presenta oposicién a contestar
con arreglo a la regla 20, apartado 4. La mera presentaciéon de observaciones por parte del solicitante
es, por tanto, una cuestion de procedimiento. Como tal, ese hecho carece de conexién con la
valoracion de la oposicidn, incluida la cuestion preliminar de la prueba del uso.

69. Si, como ocurre en el presente asunto, el solicitante alega que la prueba no es suficiente (sin alegar,
al parecer, que es irrelevante), la OAMI tendra motivo fundado para invitar a la parte que presenta
oposicién a responder con arreglo al articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y la regla
20, apartado 4, del Reglamento de Ejecucién. En efecto si, como exige el articulo 75 del Reglamento
n° 207/2009, la Divisiéon de Oposicién debe motivar sus resoluciones, deberd analizar la alegacién del
solicitante sobre la supuesta insuficiencia de la prueba aportada y valorar dicha prueba. En la mayor
parte de los casos, ello obligara a la OAMI a oir a la parte que presente oposicién antes de adoptar su
resolucion.

70. En esa fase, la OAMI tiene facultad de apreciacion para decidir si toma o no en consideracién las
pruebas presentadas, por ejemplo, en apoyo de argumentos que respondan a alegaciones de que las
pruebas aportadas inicialmente no eran suficientes, o que amplien las pruebas existentes y sustenten
hechos ya invocados en las observaciones iniciales de la parte que presenta oposicién.

71. Habida cuenta de lo anterior, concluyo que el Tribunal General actud correctamente al estimar que
la Division de Oposicién puede tomar en consideracion pruebas adicionales del uso efectivo
presentadas tras la terminacién del plazo fijado por ella.

Ejercicio de la facultad de apreciacion para tomar en consideracion un segundo lote de pruebas
presentado tras la terminacion del plazo fijado por la OAMI en un procedimiento de oposicion

72. La facultad de apreciaciéon para decidir si se toma o no en consideracién un segundo lote de
pruebas presentado tras la terminaciéon del plazo fijado por la OAMI en un procedimiento de
oposiciéon puede ser amplia, pero su ejercicio no carece de limites ni estd libre del control
jurisdiccional. ;Cudl es la postura en relaciéon con pruebas aportadas «tardiamente», en el sentido de
que se podian haber presentado antes, pero no se hizo asi?

73. En la sentencia OAMI/Kaul el Tribunal de Justicia explicé cémo se ha de acotar dicha facultad de
apreciacidon: «Esa toma de consideracion por parte de la OAMI puede justificarse, en particular, cuando
ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporaneamente pueden en un primer
momento ser realmente relevantes por lo que respecta al resultado de la oposiciéon formulada ante ella

45 — Véase el parrafo tercero de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecucion. Véanse también los puntos 62 a 66 de mis conclusiones en
los asuntos C-120/12 P, C-121/12 P y C-122/12 P, que también se presentan hoy.
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y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentacion extemporanea y
las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideracién».* Sea cual sea el modo en
que ejerza dicha facultad de apreciacion, la OAMI deberd motivar su decisién sobre si toma o no en
consideracion tales hechos y pruebas.”

74. Por consiguiente, es infundada la alegacién de New Yorker Jeans de que la interpretacion
restrictiva de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecucién significara que la mera
presentacién de las observaciones del solicitante de la marca sobre la insuficiencia de las pruebas
aportadas inicialmente siempre justificara que la Division de Oposiciéon tenga en cuenta las pruebas
aportadas tras la terminacidn del plazo inicial fijado.

75. Si la Divisién de Oposicién decide ejercer su facultad de apreciacion de modo que tome en
consideracién hechos o pruebas presentados tras la terminacién del plazo inicial fijado, debera
explicar en su resolucidn i) si esos factores son, prima facie, relevantes para la resolucién de la OAMI
sobre la oposicidn, ii) el momento del procedimiento en que se presentaron las pruebas, iii) las
circunstancias que rodearon a dicha presentacién® y, en mi opinién, por qué la OAMI considerd, a la
vista de lo indicado en los incisos i) y ii), que procedia tener en cuenta dichas pruebas.

76. Considero que en el presente asunto el Tribunal General concluyé acertadamente que la OAMI no
ejercié indebidamente su facultad de apreciacion.

77. Como se desprende de los apartados 30 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no
distinguié en su andlisis entre la existencia de la facultad apreciacién y su ejercicio conjunto. En el
apartado 34 resumi6 la orientacién dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul sobre
el ejercicio de la facultad de apreciacién. Sin embargo, el hecho de que el Tribunal General
estructurase su razonamiento de ese modo no hace que éste sea erréneo.

78. El procedimiento de oposicidn tiene por objeto evitar conflictos de marcas antes del registro de
una nueva marca comunitaria. Para poder decidir sobre la cuestion previa de si la parte que presenta
oposicion usé la marca en que basa su oposicién, la OAMI (y, en particular, la Divisién de Oposicion)
deberd conocer de todos los hechos y pruebas disponibles que le permitan decidir si la marca anterior
fue usada efectivamente. A mi juicio, las pruebas adicionales que se aporten con el fin de subsanar la
insuficiencia de las pruebas ya presentadas pueden ser muy relevantes para el resultado del
procedimiento y pueden ayudar a la OAMI a llevar a cabo una completa apreciacién de la oposicion.
Por lo que respecta a la relevancia, el Tribunal General ha admitido que la Divisién de Oposicion
pueda tomar en consideracion «pruebas adicionales que simplemente complementan a las presentadas
dentro del plazo fijado, pues las pruebas iniciales no carecian de relevancia, sino que fueron
impugnadas por la otra parte por insuficientes».” En el presente asunto, el segundo lote de pruebas
«no eran la prueba inicial y tnica del uso, sino que eran adicionales a las pruebas relevantes
presentadas dentro de plazo».*

79. Ademas, el hecho de que la Divisién de Oposicion pueda tener en cuenta dichas pruebas en una
fase temprana del procedimiento de oposicion y que las pruebas se presenten para refutar las
observaciones del solicitante justifican que la OAMI pueda basarse en dichas pruebas. A este respecto,
el Tribunal General tuvo también presente la eficacia global del procedimiento de oposicién ante la
OAMI, como indicé el Tribunal de Justicia en el apartado 44 de la sentencia del asunto OAMI/Kaul.
Asi pues, el Tribunal General se basé en el hecho incuestionable de que, una vez presentadas por el

46 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 44.

47 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 43.

48 — Véase la sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 supra, apartado 44.
49 — Apartado 31 de la sentencia recurrida.

50 — Apartado 33 de la sentencia recurrida.
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solicitante sus observaciones sobre la insuficiencia de las pruebas aportadas, la OAMI, mediante su
escrito de 14 de noviembre de 2006, dio a la parte oponente la oportunidad de presentar sus
observaciones. La parte oponente también aporté pruebas junto a sus observaciones. Tanto las
observaciones como las pruebas se presentaron dentro del nuevo plazo fijado al efecto.

80. Como destacan tanto New Yorker Jeans como la OAMI, la parte oponente no podrd utilizar este
segundo turno de observaciones para presentar pruebas que no aporté cuando se le solicitd
inicialmente que demostrase el uso efectivo de la marca anterior. Si necesitaba mas tiempo para
encontrar, reunir o preparar de otro modo tales pruebas, podia solicitar una prérroga de plazo inicial
fijado por la OAMI, antes de que éste expirase.”" Si no lo hizo a tiempo, la parte oponente no podrd
subsanarlo posteriormente presentando pruebas mds tarde. No obstante, el Tribunal General ya tratd
dicha cuestiéon en el apartado 31 de la sentencia recurrida, cuando consideré probado que «el
coadyuvante no abusé de los plazos mediante el uso intencionado de tacticas dilatorias o actuando de
modo manifiestamente negligente». Declaré asimismo en el apartado 33 que «la circunstancia de que
dichas pruebas se tuvieran en cuenta permitié a la Divisién de Oposicién y posteriormente a la Sala
de Recurso resolver sobre el uso efectivo de la marca anterior sobre la base de todos los hechos y
pruebas relevantes», lo cual se corresponde con la descripciéon que ha hecho el Tribunal de Justicia de
la apreciacion del uso efectivo.®

81. A la vista de las consideraciones que preceden, considero por tanto que el Tribunal General no
cometié un error al confirmar la resolucion de la Sala de Recurso, por la que se declar6 que la
Divisién de Oposicion actud acertadamente al tomar en consideracidn las pruebas presentadas junto
con el escrito de 15 de enero de 2007 (el segundo lote de pruebas).

Costas
82. Con arreglo al articulo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable a los recursos
de casacién conforme al articulo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto

desestimadas sus pretensiones serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte. En
este asunto, la OAMI solicité la condena en costas.

Conclusion

83. Por estos motivos, considero que el Tribunal General no cometié un error y propongo por tanto al
Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:

— Desestimar el recurso de casaciéon en su totalidad.

— Condenar a New Yorker Jeans al pago de las costas de la OAMI.

51 — A tenor de la segunda frase del apartado 1 de la regla 71 del Reglamento de Ejecucion, «cuando las circunstancias lo aconsejen, la Oficina
podré conceder la prérroga de un plazo determinado si asi lo solicita la parte interesada y se presenta la solicitud antes de que expire el
plazo original».

52 — Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartado 38.
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