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Asunto T-854/19
(Publicacién por extractos)

Franz Schroder GmbH & Co. KG
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea

Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 2 de junio de 2021

«Marca de la Unién Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unién

MONTANA — Motivo de denegacion absoluto — Cardacter descriptivo — Articulo 7,

apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.° 207/2009 [actualmente articulo 7, apartado 1, letra c),

del Reglamento (UE) 2017/1001] — Derecho a ser oido — Articulo 94, apartado 1, del

Reglamento 2017/1001 — Examen de oficio de los hechos — Admision de pruebas presentadas

1

ES

por primera vez ante la Sala de Recurso — Articulo 95, apartados 1y 2, del
Reglamento 2017/1001»

Marca de la Unién Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto contra una
resolucion de la Division de Anulacion de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso —
Alcance — Pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso — Consideracion —
Facultad de apreciacion de la Sala de Recurso — Limites

[Reglamento (UE) n.° 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 95, ap. 2;
Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comision, art. 27, ap. 4]

(véanse los apartados 24 a 26)

Marca de la Union Europea — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los
hechos — Procedimiento de nulidad referente a motivos de denegacion absolutos —
Examen limitado a los motivos invocados — Consideracion de hechos notorios

[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 7, 59, 62 y 95, ap. 1]

(véanse los apartados 38 a 41, 48 y 49)

Marca de la Union Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las
Salas de Recurso — Competencia de las Salas de Recurso — Nuevo examen completo del
fondo — Alcance

[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 71, ap. 1, y 95, ap. 1]

(véanse los apartados 42, 45, 50 y 56)
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Resumen

La coadyuvante, RDS Design ApS, es titular de la marca denominativa de la Unién MONTANA.
La recurrente, Franz Schroder GmbH & Co. KG, presenté ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) una solicitud de nulidad de dicha marca por haber sido
registrada infringiendo lo dispuesto en el articulo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
n.° 207/2009.*

La Divisiéon de Anulacién de la EUIPO estimé la solicitud de nulidad. A raiz de un recurso de la
coadyuvante, la Sala de Recurso de la EUIPO anulé dicha resoluciéon y desestimé la solicitud de
nulidad. La Sala de Recurso de la EUIPO admitié las pruebas presentadas por las partes por
primera vez ante ella y consideré que podia examinar «de oficio» la eventual existencia del
motivo absoluto invocado en apoyo de la solicitud de nulidad. La recurrente interpuso un
recurso ante el Tribunal General por el que solicitaba la anulacion de la resolucion de la Sala de
Recurso.

El Tribunal General desestima dicho recurso y, por una parte, aporta precisiones en cuanto a la
facultad de apreciacion de la Sala de Recurso para tener en cuenta pruebas presentadas por
primera vez ante ella. Por otro lado, desarrolla la jurisprudencia relativa a la limitacién del
examen de la EUIPO a los motivos y alegaciones de las partes en el marco de procedimientos de
nulidad basados en causas de nulidad absoluta.

Apreciacion del Tribunal General

En primer lugar, el Tribunal recuerda que el articulo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001°*
confiere a la EUIPO una amplia facultad de apreciacién para decidir si procede o no tener en
cuenta hechos y pruebas presentados extemporaneamente. No obstante, precisa que el ejercicio
de esta facultad de apreciacion, por lo que respecta a los hechos alegados y a las pruebas
presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, esta ahora delimitado por el articulo 27,
apartado 4, del Reglamento 2018/625,% segtin el cual dicha Sala podra aceptarlos inicamente
cuando puedan ser relevantes, a primera vista, para la resolucién del asunto, y no hayan sido
aportados en el momento oportuno por causas justificadas. El Tribunal General observa que la
Sala de Recurso no comprobé si se cumplian estas dos exigencias. Sin embargo, ello no conlleva
la anulacién de la resolucién impugnada, ya que no se ha demostrado que dicha resolucién
hubiera podido tener un contenido diferente.

En segundo lugar, el Tribunal recuerda que, en los procedimientos de nulidad basados en un
motivo de denegacion absoluto, la EUIPO limita su examen, en virtud del articulo 95, apartado 1,
del Reglamento 2017/1001, a los motivos y alegaciones formulados por las partes. No obstante, la
Sala de Recurso puede ejercer las competencias de la instancia que adopté la resolucién
impugnada y proceder a un nuevo examen completo del fondo del recurso, tanto por lo que se
refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.* El Tribunal senala que,
en el presente caso, pese a la afirmacion incorrecta de la Sala de Recurso de que podia proceder al

! Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unién Europea] (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea
(DO 2017, L 154, p. 1).

*  Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisién, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unién Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018,
L 104, p. 1).

* De conformidad con el articulo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.
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examen «de oficio» de la existencia del motivo de denegacion absoluto en cuestion, esta solo
aprecio si el citado motivo absoluto, precisamente invocado por la recurrente, podia dar lugar a
la nulidad de la marca controvertida. En efecto, no examiné de oficio hechos pertinentes que
hubieran podido llevarla a aplicar otros motivos de denegacién absolutos que pudieran poner en
entredicho la validez de la marca controvertida. Ademads, el Tribunal considera que la Sala de
Recurso no procedié a un examen de oficio de «hechos adicionales», ya que sus constataciones
forman parte de su apreciacion de las pruebas aportadas por la recurrente en apoyo de la
solicitud de nulidad y de la motivacién de la resolucién de la Divisién de Anulacién. Este enfoque
refleja el ejercicio de su nuevo examen completo del fondo del recurso, al término del cual la Sala
de Recurso podia llegar a una solucion diferente de la deseada por la recurrente y de la adoptada
por la Divisién de Anulacién. Asi pues, el Tribunal concluye que la Sala de Recurso no sobrepasé
los limites de su examen establecidos en el articulo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.
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