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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 18 de julio de 2013 *

«Recurso de casaciéon — Solicitud de registro de la marca denominativa comunitaria FISHBONE —
Procedimiento de oposicion — Marca nacional figurativa anterior FISHBONE BEACHWEAR —
Uso efectivo de la marca anterior — Toma en consideracion de pruebas complementarias no
presentadas en el plazo fijado — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Articulos 42, apartados 2 y 3, y 76,
apartado 2 — Reglamento (CE) n° 2868/95 — Regla 22, apartado 2»

En el asunto C-621/11P,

que tiene por objeto un recurso de casacion interpuesto, con arreglo al articulo 56 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 2 de diciembre de 2011,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH, con
domicilio social en Kiel (Alemania), representada por el Sr. V. Spitz, Rechtsanwalt,

parte recurrente,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

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

parte demandada en primera instancia,
Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, con domicilio social en Atenas (Grecia),
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovsky, U. Lohmus y M. Safjan
y la Sra. A. Prechal (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oidas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia publica el 16 de mayo de 2013;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

ES
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Sentencia

Mediante el recurso de casacién, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anteriormente New Yorker
SHK Jeans GmbH (en lo sucesivo, «New Yorker Jeans»), solicita la anulacién de la sentencia del
Tribunal General de la Unién Europea de 29 de septiembre de 2011, New Yorker SHK Jeans/OAMI —
Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que
dicho Tribunal desestimé el recurso de aquélla cuyo objeto era la anulacién de la resoluciéon de la
Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior (Marcas, Dibujos
y Modelos) (OAMI) de 30 de julio de 2009 (asunto R 1051/2008-1) (en lo sucesivo, «resolucion
controvertida»), relativa al procedimiento de la oposicién formulada por Vallis K.-Vallis A. & Co OE
(en lo sucesivo, «Vallis K.-Vallis A.») contra la solicitud de registro de la marca denominativa
FISHBONE que habia presentado New Yorker Jeans.

Marco juridico

Reglamento (CE) n° 207/2009

El Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
(DO L 78, p. 1), codificé el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y lo derogé.

El articulo 15 del Reglamento n°® 207/2009 dispone, bajo el epigrafe «Uso de la marca comunitaria», lo
siguiente:

«1. Si, en un plazo de cinco afos a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de
un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afos, la
marca comunitaria quedard sometida a las sanciones senaladas en el presente Reglamento salvo que
existan causas justificativas para su falta de uso.

[..]»

Incardinado en la seccién 4, titulada «Observaciones de terceros y oposicién», del titulo IV, con la
rubrica «Procedimiento de registro», del Reglamento n° 207/2009, el articulo 42 establece, bajo el
epigrafe «Examen de la oposicién», lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la oposicién, la [OAMI] 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 demads partes o de la propia [OAMI].

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 afnos antes. A falta de dicha prueba, se
desestimara la oposicion. Si la marca comunitaria anterior sélo se hubiere utilizado para una parte de
los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, s6lo se considerara registrada, a los
fines del examen de la oposicién, para esa parte de los productos o servicios.
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3. El apartado 2 se aplicard 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.

[...]»

Incluido en la secciéon 1, con la rubrica «Disposiciones generales», del titulo IX, con el epigrafe
«Disposiciones de procedimiento», del Reglamento n°® 207/2009, el articulo 76, titulado «Examen de
oficio de los hechos», preceptta lo siguiente:

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

2. La [OAMI] podré no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas
que no hubieren presentado dentro de plazo.»

Reglamento (CE) n° 2868/95

La regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995,
por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su version
modificada por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisién, de 29 de junio de 2005 (DO L 172,
p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 2868/95»), dispone lo siguiente:

«En el caso de que la parte que presente oposicioén tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar
que existen causas justificativas para la falta de uso, la [OAMI] le invitard a que presente la prueba
requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposicién no facilitase dicha prueba
antes de que expire el plazo, la [OAMI] desestimara la oposicidon.»

Antecedentes del litigio

El Tribunal General expone los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 12 de la sentencia
recurrida de la siguiente manera:

«1 El 31 de octubre de 2003, [New Yorker Jeans] presenté una solicitud de registro de marca
comunitaria ante la [OAMI] conforme al Reglamento (CE) n° 40/94 [...].

2 La marca cuyo registro se solicité es el signo denominativo FISHBONE.

3 Los productos para los que se solicit6 el registro estdin comprendidos en las clases 18 y 25 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada [...].

5 El 28 de enero de 2005 [...] Vallis K.-Vallis A. [...] formulé oposicién, con arreglo al articulo 42 del
Reglamento n° 40/94 (actualmente articulo 41 del Reglamento n° 207/2009), al registro de la
marca solicitada para los productos indicados en el anterior apartado 3, basindose en:

— el registro griego n° 121579 de la marca figurativa presentada el 24 de enero de 1994 vy

registrada el 17 de mayo de 1996, para los productos “camisetas de manga corta, ropa de
playa”, comprendidos en la clase 25 [...].
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7  Mediante escrito de 5 de abril de 2006, y a raiz de la solicitud de [New Yorker Jeans], la OAMI
inst6 a [Vallis K.-Vallis A.] a que presentara, en virtud del articulo 43 del Reglamento n° 40/94
(actualmente articulo 42 del Reglamento n° 207/2009), la prueba del uso de la marca nacional
figurativa anterior, a mas tardar el 6 de junio de 2006. Mediante escrito de 6 de junio de 2006,
[Vallis K.-Vallis A.] aporté pruebas que consistian en una declaraciéon jurada con fecha de
1 de junio de 2006, facturas y varias fotografias.

8 Mediante escrito de 25 de septiembre de 2006, [New Yorker Jeans] alegé concretamente que las
pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar un uso efectivo del derecho anterior.
Mediante escrito de 14 de noviembre de 2006, la OAMI insté a [Vallis K.-Vallis A.] a que
formulara su contestacién a mds tardar el 14 de enero de 2007.

9 Mediante escrito presentado en la OAMI el 15 de enero de 2007, [Vallis K.-Vallis A.] aporté
pruebas complementarias del uso consistentes en catalogos de 2000, 2001 y 2003.

10 El 26 de mayo de 2008, la Divisiéon de Oposicion, basdandose en el articulo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento n°® 207/2009, estimé la oposicién con respecto a una parte de los productos en
cuestidn, a saber, los “bolsos, mochilas” comprendidos en la clase 18, y con respecto a todos los
productos incluidos en la clase 25. Para concluir que existia riesgo de confusion entre las marcas
en liza, aquélla tuvo en cuenta especialmente uno de los catdlogos antes mencionados,
correspondiente al verano de 2001.

11 El 16 de julio de 2008, la demandante interpuso recurso ante la OAMI, al amparo de los
articulos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente articulos 58 a 64 del Reglamento
n° 207/2009), contra la resolucion de la Divisién de Oposicion.

12 Mediante [la resoluciéon controvertida], la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimé
parcialmente el recurso al desestimar la oposicién con respecto a los “bolsos, mochilas” incluidos
en la clase 18 y confirmar la resolucién de la Divisién de Oposicién en lo atinente a los productos
comprendidos en la clase 25. Dicha Sala considerd, por una parte, que la Divisién de Oposicion
podia fundadamente tener en cuenta pruebas complementarias transmitidas el 15 de enero de
2007 vy, por otra, que en el presente asunto existian pruebas suficientes del uso de la marca griega
anterior. [...]»

La sentencia recurrida

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal General el 14 de octubre de 2009, New
Yorker Jeans interpuso un recurso con objeto de que el Tribunal General modificara la resolucion
controvertida declarando fundado el recurso interpuesto ante la Sala de Recurso y desestimando la
oposicién con respecto a los productos de la clase 25. Con caréacter subsidiario, New Yorker Jeans
solicitaba la anulacién de dicha resolucién en la medida en que mediante la misma se desestima su
recurso y se confirma la denegacién de la solicitud de registro para estos productos.

En apoyo del recurso, New Yorker Jeans invoc6 concretamente un motivo, basado en la infraccién 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 n° 2868/95. Alegaba, a este respecto, que la Sala de Recurso
habia considerado erréneamente que la Division de Oposicién podia legitimamente tener en cuenta
pruebas complementarias del uso de la marca anterior que se habian presentado una vez expirado el
plazo fijado por la OAMI en virtud de esta tltima disposicion.
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10 Tras recordar en los apartados 23 y 24 de la sentencia recurrida, remitiéndose a la sentencia de
13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. 1-2213), apartado 42, que del articulo 76,
apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 se deduce que, como regla general y salvo disposicién en
contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiraciéon de los
plazos a los que esta sujeta dicha presentacidon con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento y
que no se prohibe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o
presentados extempordneamente, el Tribunal General desestimé el motivo asi formulado por New
Yorker Jeans declarando esencialmente lo siguiente en los apartados 25 a 34 de la sentencia recurrida:

«25 [...] La regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95 establece que en el caso de que, con

26

30

31

[...]
33

34

arreglo a lo dispuesto en el articulo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, la parte que
presente oposicion tuviere que presentar prueba del uso efectivo de la marca anterior, la OAMI le
invitard a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. La segunda frase de la
regla 22, apartado 2, aade que si la parte que presente oposicién no facilitase dicha prueba antes
de que expire el plazo, la OAMI desestimard la oposicion.

De la mencionada segunda frase se desprende que la presentaciéon 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 apreciacién al respecto. |[...]

[...] Procede declarar que, al haber presentado dentro de plazo, es decir, el 6 de junio de 2006,
pruebas relevantes tales como una declaracion jurada, facturas y fotografias, se debe considerar
que [Vallis K.-Vallis A.] cumpli6 el plazo establecido en la regla 22, apartado 2, segunda frase, del
Reglamento n° 2868/95. Ademas, no se discute que, a raiz de las observaciones presentadas por la
demandante en el sentido de que las pruebas no eran suficientes, la OAMI dio a [Vallis K.-Vallis
A.] la oportunidad de presentar sus observaciones hasta el 14 de enero de 2007. En este contexto,
las pruebas presentadas junto con las observaciones de [Vallis K.?Vallis A.] dentro de dicho plazo
podian ser tomadas en consideracién por la Divisién de Oposicién.

La regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95 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 razén, en la medida en que [Vallis K.-Vallis A.]
no abusé de los plazos mediante el uso intencionado de ticticas dilatorias o actuando de modo
manifiestamente negligente.

En el presente asunto, dado que las pruebas aportadas por [Vallis K.-Vallis A.] fuera del plazo
fijado por la Division de Oposicion no eran la prueba inicial y tinica del uso, sino que eran
adicionales a las pruebas relevantes presentadas dentro de plazo, el hecho de que la demandante
cuestionara dichas pruebas era suficiente para justificar que [Vallis K.-Vallis A.] aportase pruebas
adicionales cuando presentd sus observaciones. La circunstancia de que dichas pruebas se
tuvieran en cuenta permitié a la Division de Oposicidén 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.

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

Al haberse desestimado igualmente los restantes motivos invocados por New Yorker Jeans para
fundamentar su recurso, éste fue desestimado por el Tribunal General.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

Mediante el recurso de casacién, New Yorker Jeans solicita al Tribunal de Justicia que anule la
sentencia recurrida y que estime su recurso en primera instancia o, con cardcter subsidiario, que
devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva definitivamente sobre el litigio. Solicita
asimismo que condene a la OAMI a cargar con la totalidad de las costas.

La OAMI solicita que desestime el recurso de casacién y que condene en costas a New Yorker Jeans.
Sobre el recurso de casacion

Alegaciones de las partes

Para fundamentar el recurso de casacién, New Yorker Jeans invoca un motivo unico, basado en la
infraccién de los articulos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n°® 207/2009, y de la
regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95.

Aduce, con caracter principal, que el Tribunal General infringié dichas disposiciones al estimar que la
OAMI habia tomado en consideracion fundadamente las pruebas complementarias del uso de la marca
anterior aportadas por Vallis K.-Vallis A. el 15 de enero de 2007.

Segin New Yorker Jeans, dado que las pruebas presentadas en el plazo fijado inicialmente por la
OAMI no eran suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca anterior, la OAMI estaba
obligada a desestimar la oposicion, en virtud de la regla 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento
n°® 2868/95, ya que esta disposiciéon establece al respecto una excepciéon a la regla prevista en el
articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

Arguye que tal interpretaciéon no perjudica indebidamente a la parte oponente porque ésta sabia antes
de presentar su oposicion que, si asi se le requeria, podria tener que demostrar el uso efectivo de su
marca anterior, si no queria ver desestimada su oposicion, porque se le concedi6 un plazo suficiente
para ello y porque podia ademads solicitar una prérroga de dicho plazo. Afiade que la parte oponente
conserva, aun en caso de que se desestime su oposicion, el derecho de solicitar posteriormente la
anulacién de la marca registrada recientemente.

Con caracter subsidiario, New Yorker Jeans, remitiéndose al apartado 44 de la sentencia OAMI/Kaul,
antes citada, alega que, aun cuando debiera considerarse que la presentacién de pruebas
complementarias sigue estando autorizada, el Tribunal General habria infringido entonces la regla
dimanante del articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, segin la cual la OAMI estd
obligada a examinar si las pruebas presentadas extemporianeamente son pertinentes y si la fase del
procedimiento en que se presentan no se opone a su toma en consideracién. Afirma, a este respecto,
que la OAMI abusé de su facultad de apreciacion e incumplié su obligacién de preservar el desarrollo
eficaz del procedimiento, al no comprobar la existencia de datos nuevos que pudieran justificar la
presentacion extemporanea, ya que la mera presentacion por la otra parte de observaciones mediante
las que pone en cuestién pruebas aportadas por la parte oponente no constituye un dato nuevo.
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La OAMI aduce que el Tribunal General, en la sentencia recurrida, interpreté correctamente la regla
22, apartado 2, del Reglamento n® 2868/95 al considerar que, cuando pruebas pertinentes del uso de
la marca se han presentado, como sucede en este caso, en el plazo fijado en virtud de dicha
disposicién, ésta no se opone a la presentacién posterior de pruebas complementarias de dicho uso.

A su juicio, tal interpretacion de la referida regla 22, apartado 2, es conforme, ademads, con los
principios que el Tribunal de Justicia sent6 en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, y la aceptacion
de tales pruebas estrictamente complementarias responde, por regla general, a los diferentes criterios
enunciados en dicha sentencia.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

Por lo que se refiere, en primer lugar, a la parte principal del motivo de casacién invocado por New
Yorker Jeans, procede recordar antes de nada que el articulo 76, apartado 2, del Reglamento
n°® 207/2009 dispone que la OAMI podra no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren
alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, del tenor de dicha disposicién se deduce que, como
regla general y salvo disposicion en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y
pruebas tras la expiraciéon de los plazos a los que estd sujeta dicha presentaciéon con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento n° 207/2009 y que no se prohibe en modo alguno a la OAMI que tenga
en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporaneamente (sentencia OAMI/Kaul, antes
citada, apartado 42).

Al precisar que la OAMI «podra», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichas pruebas, la
mencionada disposiciéon otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciacion al objeto de
decidir, motivando su decisidn sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllas (sentencia
OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).

En lo que ataile mds concretamente a la presentacion de pruebas del uso efectivo de la marca anterior
en el marco de procedimientos de oposicion, cabe sefialar que, si bien el articulo 42, apartado 2, del
Reglamento n° 207/2009 prevé que, a instancia del solicitante del registro, el titular de una marca que
hubiere presentado oposicion presentara la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo, a falta
de lo cual se desestimard la oposicidn, dicho Reglamento no contiene una disposiciéon que precise el
plazo en el que deben aportarse tales pruebas.

En cambio, la regla 22, apartado 2, del Reglamento n°® 2868/95 estipula, a este respecto, que, en caso de
que se formule tal requerimiento, la OAMI pedira al titular de la marca anterior que presente la
prueba del uso de la marca o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso en el plazo
que ella determine.

En el presente asunto, la Divisién de Oposicién de la OAMI aplicé esta dltima disposicion y fijé a
Vallis K.-Vallis A. un plazo para que presentara tal prueba. Por otra parte, consta que Vallis K.-Vallis
A. aport6 diversas pruebas del uso de la marca anterior dentro de ese plazo.

A continuacién, procede recordar que la citada regla 22, apartado 2, precisa asimismo, en su segunda
frase, que si no se facilitase la prueba del uso de la marca dentro del plazo fijado por la OAM]I, la
oposicion se desestimara.

A este respecto, si bien es cierto que del tenor de dicha disposicion se desprende que, cuando no se
presenta ninguna prueba del uso de la marca de que se trate dentro del plazo fijado por la OAMI,
ésta debe desestimar de oficio la oposicion, tal conclusion no es valida, en cambio, cuando se han
presentado efectivamente pruebas del uso dentro de ese plazo.
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En efecto, en tal caso, y siempre que no resulte que las pruebas carecen de toda pertinencia para
demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento seguird su curso. Asi, como prevé el
articulo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, la OAMI tendrd que instar a las partes, tantas
veces como sea necesario, a que presenten sus observaciones sobre las notificaciones que aquélla les
haya dirigido o sobre las comunicaciones de las demas partes. En este contexto, si posteriormente se
desestimara la oposiciéon por falta de prueba suficiente del uso efectivo de la marca anterior, la
desestimacién no se deberd a la aplicacién de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n°® 2868/95,
disposicién de naturaleza esencialmente procesal, sino exclusivamente a la aplicacion de la disposicion
de fondo que contiene el articulo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

De las consideraciones anteriores se infiere que, tal como declaré atinadamente el Tribunal General en
la sentencia recurrida, cuando, como sucede en el presente asunto, se han presentado pruebas
consideradas pertinentes para demostrar el uso de la marca en cuestion dentro del plazo fijado por la
OAMI en virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, la presentacion de pruebas
complementarias de dicho uso sigue siendo posible tras la expiracién del plazo. En tal caso, y como
declaré también acertadamente el Tribunal General y se ha recordado en los apartados 22 y 23 de la
presente sentencia, no se prohibe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta pruebas
presentadas extemporaneamente haciendo uso de la facultad de apreciacién que le confiere el
articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/20009.

Cabe colegir de lo anterior que debe desestimarse la parte principal del motivo tnico de casacién que
se ha invocado.

En segundo lugar, New Yorker Jeans sostiene, mediante la parte de dicho motivo que invoca con
caracter subsidiario, que el Tribunal General dejé de sancionar, indebidamente, el uso abusivo que, a
su parecer, hizo en el presente asunto la OAMI de su facultad de apreciacion al no comprobar si las
pruebas presentadas extemporianeamente eran pertinentes y si la fase del procedimiento en que se
presentaron se oponfa a su toma en consideracion.

En lo tocante al ejercicio de esta facultad de apreciacién de la OAMI a efectos de la eventual toma en
consideracién de pruebas presentadas extemporaneamente, procede recordar que el Tribunal de
Justicia ya ha declarado que esa toma en consideracién por parte de la OAMI, cuando haya de
pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposicién, puede justificarse, en particular, cuando
ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporaneamente pueden en un primer
momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposicién formulada ante
ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentaciéon
extempordnea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideracion (sentencia
OAMI/Kaul, antes citada, apartado 44).

Pues bien, de las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General, en particular en los
apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida, se desprende a este respecto que la toma en
consideracién de las pruebas presentadas extemporaneamente por Vallis K.-Vallis A., como
complemento de las pruebas pertinentes que presentd inicialmente, habia permitido a la Division de
Oposicién y posteriormente a la Sala de Recurso concluir que existia un uso efectivo de la marca
anterior, sobre la base de todos los hechos y pruebas pertinentes, y que la fase del procedimiento en
que se produjo la presentacion de tales pruebas complementarias y las circunstancias que la rodeaban
no se oponian a la presentacion.

Dado que consta de este modo que la toma en consideraciéon de pruebas complementarias presentadas
extemporaneamente permitié a la OAMI concluir que existia un uso efectivo de la marca anterior, es
evidente que no cabe estimar la alegacién mediante la que New Yorker Jeans reprocha a aquélla no
haber comprobado si tales pruebas eran pertinentes.

8 ECLIL:EU:C:2013:484
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Por otra parte, procede senalar que, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General
declaré que Vallis K.-Vallis A. no habia abusado de los plazos fijados mediante el uso intencionado de
tacticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente, sino que dicha parte se habia
limitado a presentar documentos complementarios después de que las pruebas pertinentes que habia
presentado inicialmente fueran cuestionadas por New Yorker Jeans.

Las diversas constataciones asi efectuadas por el Tribunal General, que figuran, tal como se deduce del
apartado 28 de la sentencia recurrida, entre las consideraciones que le llevaron a desestimar la
alegacion de New Yorker Jeans segtn la cual la Sala de Recurso habia concluido erréneamente que la
Divisién de Oposicién podia en este caso tener en cuenta catdlogos presentados extemporaneamente,
no ponen de manifiesto ningin error de Derecho.

De las consideraciones anteriores resulta que la parte del motivo tnico de casacién invocada con
caracter subsidiario, mediante la que la recurrente reprocha al Tribunal General no haber sancionado
un uso supuestamente abusivo de la OAMI del margen de apreciaciéon que le confiere el articulo 76,
apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, no puede prosperar.

En consecuencia, dado que no es fundada ninguna de las dos partes del motivo tnico del recurso de
casacidn, éste debe ser desestimado.

Costas

Conforme al articulo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste
decidird sobre las costas cuando el recurso de casacion sea infundado.

A tenor del articulo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casacién
en virtud del articulo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso serd
condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha pedido que se
condene en costas a New Yorker Jeans y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta
ultima, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1) Desestimar el recurso de casacion.

2) Condenar en costas a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Firmas

ECLIL:EU:C:2013:484 9



	Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta)
	Sentencia
	Marco jurídico
	Reglamento (CE) no 207/2009
	Reglamento (CE) no 2868/95

	Antecedentes del litigio
	La sentencia recurrida
	Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
	Sobre el recurso de casación
	Alegaciones de las partes
	Apreciación del Tribunal de Justicia

	Costas



